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LEAHYＧSMITH美国发明法案❶

该法案修正了美国法典第３５编,以推动专利改革.
美利坚合众国国会参议院和众议院颁布.

第１节　简称;目录

(a)简称———这一法案可引用为 “LEAHYＧSMITH美国发明法案”
(b)目录———本法案目录如下:

第１节　简称;目录

第２节　定义

第３节　发明人先申请制

(a)定义

(b)可专利性条件

(c)可专利性条件;非显而易见的主题

(d)废止对国外作出的发明的要求

(e)废止依制定法的发明登记

(f)发明人或者联合发明人的较早申请日

(g)一致性修改

(h)派生专利

(i)溯源程序

(j)删除对抵触的引用

(k)限制性法律规定

(l)小型企业研究

(m)关于先用权的报告

❶ 根据２０１１年LEAHYＧSMITH 法案翻译.翻译:邱福恩、李丁俊、
许怀远、范继晨、纪登波、钟诚、王暾、王傲寒、张起,校对:张永华.



１４８４　

(n)生效日期

(o)国会意见

(p)国会意见

第４节　发明人的宣誓或者声明

(a)发明人的宣誓或者声明

(b)发明人以外的人提交申请

(c)说明书

(d)一致性修改

(e)生效日期

第５节　基于在先商业使用的侵权抗辩

(a)一般规定

(b)一致性修改

(c)生效日期

第６节　授权后的重审程序

(a)双方重审

(b)一致性修改

(c)规章及生效时间

(d)授权后重审程序

(e)一致性修改

(f)规章和生效日

(g)现有技术的引用和书面声明

(h)再审

第７节　专利审理和申诉委员会

(a)组成及职责

(b)行政申诉

(c)巡回上诉

(d)一致性修改

(e)生效日期

第８节　第三人在颁发专利证书前提交现有技术文献

(a)一般规定
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(b)生效日期

第９节　地点

(a)与地点有关的技术性修订

(b)生效日期

第１０节　费用设定机构

(a)费用设定

(b)小型和微型企业

(c)某一财政年的费用减免

(d)公共咨询委员会的角色

(e)在联邦公报上的公开

(f)权力的保留

(g)小企业的定义

(h)电子申请奖励措施

(i)生效日期;废止日期

第１１节　专利服务费用

(a)一般专利服务

(b)延误缴纳维持费

(c)专利检索费

(d)针对小型实体的费用

(e)技术性修改

(f)商标费用调整

(g)生效日期、适用性以及过渡条款

(h)优先审查费用

(i)拨款帐户转移费用

(j)生效日期

第１２节　补充审查

(a)一般规定

(b)一致性修改

(c)生效日期

第１３节　基金协议
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(a)一般规定

(b)生效日

第１４节　在现有技术中考虑的税收策略

(a)一般规定

(b)定义

(c)排除

(d)解释规则

(e)生效日期;适用范围

第１５节　对最佳实施方式的要求

(a)一般规定

(b)一致性修改

(c)生效日期

第１６节　标记

(a)虚拟标记

(b)虚假标记

第１７节　法律意见

(a)一般规定

(b)一致性修改

第１８节　商业方法专利的过渡方案

(a)过渡方案

(b)请求中止

(c)ATM 机在确定管辖地方面的豁免

(d)定义

第１９节　管辖和程序

(a)州法院管辖

(b)联邦巡回上诉法院

(c)移交

(d)专利诉讼中的程序事项

(e)生效日期

第２０节　技术性修正



１４８７　

(a)共同发明人

(b)在外国提出申请

(c)未经许可的申请

(d)有缺陷专利的再颁

(e)再颁的效力

(f)发明人姓名的改正

(g)专利有效性的推定

(h)侵权诉讼

(i)修订者注释

(j)不必要的引用

(k)附加的技术性修订

(l)生效日期

第２１节　行政法官的差旅费及报酬

(a)支付特定差旅相关费用的授权

(b)行政法官的报酬

第２２节　专利商标局的资金

(a)一般规定

(b)生效日期

第２３节　卫星局

(a)设立

(b)目的

(c)所需考虑

(d)向国会报告

第２４节　底特律卫星局的命名

(a)命名

(b)引用

第２５节　重要技术的优先审查

第２６节　实施研究

(a)专利商标局研究

(b)向国会报告
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第２７节　基因检测研究

(a)一般规定

(b)研究中包括的项目

(c)定义的确认基因诊断检测活动

(d)报告

第２８节　小企业公司的专利监察项目

第２９节　研究申请人多样性的方法的建立

第３０节　国会意向

第３１节　美国专利商标局对小企业国际专利保护的研究

(a)所需研究

(b)报告

第３２节　公益项目

(a)一般规定

(b)生效日期

第３３节　对专利授权的限制

(a)限制

(b)生效日期

第３４节　专利诉讼研究

(a)美国总审计局 (GAO)研究

(b)研究内容

(c)向国会报告

第３５节　生效日期

第３６节　预算影响

第３７节　专利期限延展申请６０天期限的计算

(a)一般规定

(b)适用性

第２节　定　　义

在本法案中:
(１)局长——— “局长”是指负责知识产权的商务部副部长和

美国专利商标局局长.
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(２)局——— “局”是指美国专利商标局.
(３)专利公共咨询委员会——— “专利公共咨询委员会”是指

根据美国法典第３５编第５ (a)款建立的专利公共咨询委员会.
(４)１９４６年商标法案——— “１９４６年商标法案”是指１９４６年

７月５日通过的名为 “为商业使用的商标提供注册和保护、履行

某些国际公约条款及其他目的之法案” (１５U􀆰S􀆰C􀆰１０５１及随后

条款)(通常称为 “１９４６年商标法案”或 “Lanham 法案”).
(５)商标公共咨询委员会——— “商标公共咨询委员会”是指

根据美国法典第３５编第５ (a)款建立的商标公共咨询委员会.

第３节　发明人先申请制

(a)定义

对美国法典第３５编第１００条作如下修改:
(１)删除 (e)款中的 “或根据第３１１条的双方重审”;以及

(２)在末尾增加以下款:
“(f)‘发明人’是指单独或者共同发明或者发现发明主题的

一人或多人.
“(g)‘共同发明人’是指发明或发现共同发明主题的任何

一人.
“(h)‘共同研究协议’是指两个以上自然人或实体,为在所

要求保护的发明领域从事实验、开发或者研究工作而达成的书面

合同、转让或合作协议.
“(i)(１)专利或者专利申请中所要求保护的发明的 “有效

申请日”是指———
“(A)若不适用 (B)目,则为包含该发明权利要求的专利

或者专利申请的实际申请日;或

“(B)专利或者专利申请根据第１１９条、第３６５条 (a)款或

者第３６５条 (b)款对该发明享有优先权的,或根据第１２０条、
第１２１条或者第３６５条 (c)款享有在先申请日权益的,则为最

早申请的申请日.
“(２)对于再颁申请或者再颁专利来讲,在确定所要求保护
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的发明的有效申请日时,视为该发明的权利要求已包含在寻求再

颁的专利当中.
“(j)‘要求保护的发明’是指专利或专利申请中由权利要求

书定义的主题.”
(b)可专利性条件

(１)一般规定———美国法典第３５编第１０２条修改如下:
“§１０２􀆰可专利性条件;新颖性

“(a)新颖性;现有技术———除下列情况外,申请人将获得

专利权———
“(１)在要求保护的发明的有效申请日之前,该发明已被授

予专利权,记载在出版物中、或者公开使用、销售或者以其他方

式为公众所知;或者

“(２)要求保护的发明记载在根据第１５１条颁发的专利中,
或记载在根据第１２２条 (b)款规定的公布或视为公布的专利申

请中,其中该专利或申请记载为另一发明人 (是否是发明人当视

情况而定),并且在要求保护的发明有效申请日之前提出了有效

申请.
“(b)例外———
“(１)在要求保护的发明有效申请日之前１年以内 (含１年)

的公开———符合以下规定的,在要求保护的发明有效申请日之前

１年以内 (含１年)的公开不构成 (a)款 (１)项规定的现有

技术:
“(A)由发明人或共同发明人公开的,或者由直接或间接地

从发明人或共同发明人获得该公开的主题的第三人公开;
“(B)在该公开之前,该公开的主题已由发明人或共同发明

人公开,或者由直接或间接地从发明人或共同发明人获得该公开

的主题的第三人公开;
“(２)专利申请或者专利中的公开———符合以下规定的公开,

不构成 (a)款 (２)项规定的现有技术———
“(A)公开的主题直接或者间接来自发明人或共同发明人;
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“(B)在根据 (a)款 (２)项有效提交该主题前,该主题已

由发明人或共同发明人公开,或者由直接或间接地从发明人或共

同发明人获得该公开主题的第三人公开;或者

“(C)在要求保护的发明的有效申请日或者之前,公开的主

题和所要求保护的发明属于同一人,或者根据义务应当转让给同

一人.
“(c)共同研究协议产生的共有———适用 (b)款 (２)项

(C)目时,以下情况应当视为公开的主题和所要求保护的发明

属于同一人,或者根据义务应当转让给同一人———
“(１)公开的主题由共同研究协议的一方或多方开发,所要求保

护的发明由该共同研究协议的一方或多方、或者其代表作出,而且

该共同研究协议在要求保护的发明申请日或者之前已生效;
“(２)要求保护的发明是通过共同研究协议范围内所承担的

活动作出的;而且

“(３)要求保护的发明的专利申请公开了共同研究方的姓名,
或者通过修改公开了共同研究方的姓名.

“(d)构成现有技术的专利及公开的申请———为了确定专利

或者公开的专利申请所记载的任何主题是否构成 (a)款 (２)项

规定的要求保护发明的现有技术,该专利证书或者申请应当在下

述日期有效提出申请———
“(１)若不适用下面第 (２)项规定的情况下,则为该专利或

者专利申请的实际申请日;或者

“(２)该专利或者专利申请是基于一项或者多项在先专利申

请,有权根据第１１９条、第３６５条 (a)款或者第３６５条 (b)款

要求优先权,或者有权根据第１２０条、第１２１条或者第３６５条

(c)款要求更早申请日的,则为记载了该主题的最早申请的申

请日.”
(２)延续创新法案的立法宗旨———美国法典第３５编第１０２

条 (c)款的制定,该款第 (１)项的立法目的与２００４年合作研

究和技术促进法案 (公法１０８Ｇ４５３,即 “创新法案”)在制定和
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修订历史沿革中所表达的目的一致,即促进合作研究活动,该法

案的修改已被本条 (c)款所取代.美国专利商标局实施美国法

典第３５编第１０２条 (c)款时,应当以符合创新法案中与其实施

相关部分立法沿革的方式进行.
(３)一致性修改———对美国法典第３５编第１０章目录中有关

第１０２条部分修改如下:
“１０２􀆰可专利性条件;新颖性”.
(c)可专利性条件;非显而易见的主题

美国法典第３５编第１０３条修改如下:
“§１０３􀆰可专利性条件;非显而易见的主题

“虽然要求保护的发明根据第１０２条规定未被完全公开,但

如果要求保护的发明与现有技术之间的差异使得在申请日前,对

于本领域技术人员而言,该要求保护的发明作为一个整体是显而

易见的,则该发明不能获得专利权.不得以发明完成的方式否定

其可专利性.”
(d)废止对国外作出的发明的要求

废止美国法典第３５编第１０４条,以及美国法典第３５编第１０
章目录中与该条相关的部分.

(e)废止依制定法的发明登记

(１)一般规定———废止美国法典第３５编第１５７条,以及美

国法典第３５编第１４章目录中与该条相关的部分.
(２)移除交叉引用———如下修改美国法典第３５编第１１１条

(b)款 (８)项:删除 “第１１５条、第１３１条、第１３５条和第１５７
条”,并加入 “第１３１条和第１３５条”.

(３)生效日期———这一小节作出的修改将在本法案颁布之日

１８个月后生效,并且将适用于在该生效日之后提出的任何依制

定法的发明登记请求.
(f)发明人或者联合发明人的较早申请日

如下修改美国法典第３５编第１２０条:删除 “由在先申请中

记载的一个或者多个发明人提交的”并加入 “其记载了先申请的
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发明人或者共同发明人的姓名”.
(g)一致性修改

(１)优先权———如下修改美国法典第３５编第１７２条:删除

“以及第１０２条 (d)款规定的时间”.
(２)对赔偿的限制———如下修改美国法典第３５编第２８７条

(c)款 (４)项:“最早申请日在 (１９９６年９月３０日)以前”并

加入 “申请日在 (１９９６年９月３０日)以前”.
(３)指定美国的国际申请:效力———如下修改美国法典第

３５编第３６３条:删除 “除本编第１０２条 (e)款另有规定外”.
(４)国际申请的公布:效力———如下修改美国法典第３５编

第３７４条:删除 “第１０２条 (e)款 和第１５４条 (d)款”,并加

入 “第１５４条 (d)款”.
(５)根据国际申请颁发的专利:效力———如下修改美国法典

第３５编第３７５条 (a)款:删除 “在符合本编第１０２条 (e)款

规定的条件下”.
(６)优先权的限制———如下修改美国法典第３５编第１１９条

(a)款:删除 “;但是,如果在美国实际提出申请之日以前”至

“则对该发明专利申请不应授予专利”的内容.
(７)联邦资助的发明———美国法典第３５编第２０２条 (c)款

修改如下:
(A)在第 (２)款中———
(i)删除 “凡公布、销售或者公开使用导致在美国仍可以获

得专利的法定１年期间开始计算”并加入 “第１０２条 (b)款规

定的１年期限将在该２年期限届满之前届满”;以及

(ii)删除 “该法定期间届满前”并加入 “在该１年期限届满

前”.
(B)在第 (３)款中,删除 “根据本编可能由于公布、销售

或者公开使用而发生”并加入 “１０２ (b)款规定的１年期届满”.
(h)派生专利

(１)一般规定———美国法典第３５编第２９１条修改如下:
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“§２９１􀆰派生专利

“(a)一般规定———两个专利要求保护相同的发明,且具有

更早申请日的前一专利要求保护的发明源自自后一专利的发明

人,前一专利权人可以起诉后一专利权人获得救济;
“(b)起诉限制———这一款规定的诉讼仅能在前一专利颁发

之后１年内提起,该前一专利包含所主张的派生发明,并且记载

了获得该发明并作为发明人或者共同发明人的个人的姓名.
(２)一致性修改———将美国法典第３５编第２９章第２９１条的

目录修改如下:
“§２９１􀆰派生专利”.
(i)溯源程序

美国法典第３５编第１３５条修改如下:
“§１３５􀆰溯源程序

“(a)程序启动———专利申请人可向专利商标局的提交请求

启动溯源程序.该请求应当提出详细的事实根据,证明较早专利

申请记载的发明人从该请求人的申请中所记载的发明人处获得其

所要求保护的发明,并且在未得到授权的情况下提交了要求保护

该发明的较早申请.任何此类请求仅能在与较早申请所要求保护

的发明相同或者实质相同的权利要求第一次公布后１年内提交,
应当经过宣誓,并且应当有充分的证据支持.局长认为根据本款

提交的请求符合启动溯源程序条件的,局长可以决定启动溯源程

序.局长是否启动溯源程序的决定是终局的且不可上诉的.
“(b)专利审理和申诉委员会的决定———在根据 (a)款启动

的溯源程序中,专利审理和申诉委员会将作出决定,确定较早专

利申请记载的发明人是否从该请求人的申请所记载的发明人处获

得其所要求保护的发明,并且在未得到授权的情况下提交了要求

保护该发明的较早申请.在合适的情况下,专利审理和申诉委员

会可更正任何争议申请或者专利中的发明人的姓名.局长应当制

定规章,规定溯源程序的实施标准,包括要求各方提供充分的证

据证明和反驳权利要求的来源.
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“(c)决定的延期———专利审理和申诉委员会可以推迟溯源

程序,直至包含了该请求所提发明的专利被局长授权后３个月届

满.专利审理和申诉委员会还可以推迟溯源程序,直至与该较早

申请相关的第３０、第３１或者第３２章的程序终止,或者可以在其

启动后中止该程序.
“(d)最终决定的效力———专利审理和申诉委员会的最终决

定对专利申请中的权利要求不利的,即构成美国专利商标局对这

些权利要求的最终驳回.专利审理和申诉委员会的最终决定如果

对专利的权利要求不利,且没有提出、不能提出或者不曾提出上

诉或者其他再审的,即构成对这些权利要求的撤销,应在随后颁

发的专利证书副本中将记明此种撤销.
“(e)和解——— (a)款规定的溯源程序中的各方可通过提交

书面声明说明其已就争议发明的正确发明人达成协议,从而结束

该程序.除非专利审理和申诉委员会发现该协议与所记录的证据

(如果有的话)不相符,否则其应当采取与该协议相符的行动.
各方的任何书面和解或者谅解应当提交给局长.应溯源程序一方

请求,该协议或者和解应当当作商业秘密信息处理,与相关专利

或者申请的文件分开保管,并且仅能提供给作出书面请求的政府

机关、或者证明有正当理由的个人.
“(f)仲裁——— (a)款规定的溯源程序中的各方,在局长以

规章规定的时间内,可以通过仲裁解决该争议或者其任何方面.
此类仲裁应当符合第９编的规定,但不得与本条规定不一致.各

方应当将任何仲裁裁决的公告提交给局长,并且仲裁各方之间的

该裁决对与其相关的争议应当是终局的.在提交给公告之前,仲

裁裁决应当是不可实施的.本款任何规定均不应当排除局长对该

溯源程序所涉发明的可专利性作出决定.”
(j)删除对抵触的引用

(１)美国法典第３５编第１３４条、第１４５条、第１４６条和第

３０５条均作如下修改:删除每一处出现的 “专利申诉和抵触委员

会”,并加入 “专利审理和申诉委员会”.
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(２)(A)对美国法典第３５编第１４６条作如下修改———
(i)删除 “抵触”并加入 “溯源程序”;以及

(ii)删除 “该抵触”并加入 “该溯源程序”.
(B)美国法典第３５编第１５４条 (b)款 (１)项 (C)目的

小标题修改为:
“(C)由于溯源程序、保密令及申诉而延误的调整保证”.
(３)美国法典第３５编第１３４条的小标题修改为:
“§１３４􀆰 向专利审理和申诉委员会申诉”
(４)美国法典第３５编第１４６条的小标题修改为:
“§１４６􀆰 溯源程序的民事诉讼”
(５)美国法典第３５编第１２章目录中的第１３４条、第１３５条

修改如下:
“１３４􀆰向专利审理和申诉委员会申诉.
“１３５􀆰溯源程序”.
(６)美国法典第３５编第１３章目录中的第１４６条修改如下:
“１４６􀆰溯源程序的民事诉讼”.
(k)限制性法律规定

(１)一般规定———美国法典第３５编第３２条,修改如下:在

第三和第四句之间加入: “本条规定的程序应当最晚在下述两个

时间较早发生之时启动:构成启动程序基础的不当行为发生之日

起１０年后,或者本法第２条 (b)款 (２)项 (D)目规定的美国

专利商标局的官员或者雇员知晓该不当行为之日起１年后.”
(２)向国会报告———局长应当以两年为基础,向参议院司法

委员会和众议院司法委员会提供一份专利商标局官员或者职员知

晓的、根据美国法典第３５编第２条 (b)款 (２)项 (D)目规定

内容的简短说明,其给出了不当行为的实质证据,但是专利商标

局由于受美国法典第３５编第３２条中第４句规定的时间所限而不

能启动该条所规定的程序.
(３)生效日期———第 (１)段所作的修改应当适用于在本法

案颁布之前,设立美国法典第３５编第３２条规定程序的期限尚未
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期满的任何情况.
(l)小型企业研究

(１)定义———在本小节———
(A)术语 “首席法律顾问”是指 “小型企业管理局”的首

席法律顾问;
(B)术语 “总法律顾问”是指美国专利商标局的总法律顾

问;并且

(C)术语 “小型企业”与小型企业法 (１５U􀆰S􀆰C􀆰６３２)第３
条的规定具有相同含义.

(２)研究———
(A)一般规定———首席法律顾问,应当与总法律顾问一起,

研究取消以发明日期来决定是否给申请人根据美国法典第３５编

授予专利权的效果.
(B)研究领域———根据 (A)段所进行的研究应当包括取消

发明日期效果的审查,包括审查———
(i)该变化将会怎样影响小型企业获得专利的能力以及他们

获得专利的成本;
(ii)对于小型企业的专利申请人来说,相比于非小型企业,

该变化是否会引起、减轻或者增强负面影响,以及该变化是否会

带来正面的影响.
(iii)该变化对于小型企业的费用节省和其他潜在的好处;

以及

(iv)决定申请人是否能根据美国法典第３５编被授予专利的

替代方案对于小型企业的可行性、费用和优点.
(３)报告———最晚不超过该法案颁布的１年后,首席法律顾

问应当向小型企业和企业家委员会、参议院司法委员会、小型企

业委员会以及众议院司法委员会提交一份关于第 (２)段所述研

究结论的报告.
(m)关于先用权的报告

(１)一般规定———不晚于法案颁布之日起４个月末,局长应
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当向参议院司法委员会和众议院司法委员会报告局长在所选择的

工业化国家中关于先用权运行情况的研究结果和建议.该报告应

当包括以下内容:
(A)美国专利法和其他工业化国家法律之间的比较,包括

欧盟、日本、加拿大和澳大利亚.
(B)先用权对所选择国家创新率影响的分析.
(C)如果有的话,关于先用权、创业企业和吸引风险投资

建立新公司之间的相关性分析.
(D)如果有的话,关于先用权对小型企业、大学和个人发

明人影响的分析.
(E)如果有的话,将商业秘密法置于专利法中所引发的法

律和宪法因素分析.
(F)对于发明人先申请专利制度是否引发对于先用权的特定

需求的分析.
(２)咨询其他机构———在准备第 (１)段中所需的报告时,

局长应当咨询美国贸易代表、美国国务卿和司法部长.
(n)生效日期

(１)一般规定———除本条另有规定以外,本条的修改应当在

本法案颁布之日起１８个月后生效,并且应当适用于任何专利申

请,以及之后的任何专利授权程序,在任何时候包含———
(A)要求保护的发明的权利要求具有美国法典第３５编第

１００条 (i)款所规定的有效申请日,该有效申请日在本段所规定

的生效日当天或者生效日之后;或者

(B)美国法典第３５编第１２０条、第１２１条或者第３６５条

(c)款中具体提及的在任何时候包含该权利要求的任何专利或者

专利申请.
(２)抵触专利———在本小节中第 (１)段中的生效日期之前,

美国法典第３５编第１０２条 (g)款、第１３５条和第２９１条的规

定,应当适用于专利申请的各权利要求,以及后续任何授权的专

利,如果该申请或者专利在任何时候包含下列情形,则本节的修
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改也适用于前述专利申请的各权利要求及后续授权的专利———
(A)发明的权利要求具有美国法典第３５编第１００条 (i)款

规定的有效申请日,其在本小节第 (１)段给出的生效日之前;
或者

(B)美国法典第３５编第１２０条、第１２１条或者第３６５条

(c)款中具体提及的在任何时候包含该权利要求的任何专利或者

专利申请.
(o)国会意见

国会认为将美国专利制度从 “先发明”转为 “发明人先申

请”制度可以通过保证发明人有限时间内发明的独占权以及向发

明人的发现授予独占权来给予其保护范围更大的确定性,从而促

进科学和实用技术的进步.
(p)国会意见

国会认为将美国专利制度从 “先发明”转为 “发明人先申

请”制度可以改善美国专利制度和促进美国专利制度与世界上其

他国家专利制度的协调一致,美国与这些国家有贸易往来,因此

这样可以在用于保证发明人发现的独占权程序上促进国际上的一

致性和确定性.

第４节　发明人的宣誓或者声明

(a)发明人的宣誓或者声明

(１)一般规定———美国法典第３５编第１１５条,修改如下:
“§１１５􀆰发明人宣誓或者声明

“(a)指明发明人姓名;发明人宣誓或者声明.———根据第

１１１条 (a)款提出的专利申请或者根据第３７１条启动的国际申

请的国内阶段,应当包括提出申请中要求保护的发明的发明人姓

名,未指明发明人姓名的,需要进行修改予以明确.除非本条另

有规定,否则专利申请中所要求保护发明的每一个发明人或者共

同发明人,都必须在申请时进行宣誓或者作出声明.
“(b)必须进行的陈述———上述 (a)款中规定的宣誓或者声

明应当包括以下陈述———
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“(１)申请是由宣誓人或者声明人作出的,或者是授权由其

作出的;
“(２)宣誓人或者声明人确信自己是申请中所要求保护的发

明的原始发明人或者原始共同发明人.
“(c)其他要求———局长可以要求 (a)款规定的宣誓或者声

明还应当包括与发明人和发明相关的其他信息.
“(d)替代说明———
“(１)一般规定———在下述第 (２)项规定的情形下,以及局

长通过规章明确规定的其他情形下,申请人可以不必进行宣誓或

者声明,而是提供一个替代说明.
“(２)允许作出替代说明的情形———在下列情况下,允许作

出如上述第 (１)项中所述的替代说明———
“(A)本该作出宣誓或者声明的人由于下述原因无法提供

(a)款所要求的宣誓或者声明

“(i)已死亡;
“(ii)已丧失民事行为能力;或者

“(iii)经努力未能找到或者联系上;或者

“(B)有义务转让发明,但拒绝作出 (a)款规定的宣誓或者

声明.
“(３)内容———本款规定的替代说明应当———
“(A)指明说明所适用的主体;
“(B)允许其作出替代说明而不是根据 (a)款作出宣誓或者

声明的事实依据;
“(C)包含局长要求的其他信息,包括证据.
“(e)在转让记录中作出所要求的说明———有义务转让专利

申请的人,可以在转让协议中包含 (b)款或者 (c)款规定的需

要作出的说明,而不必再单独进行提交.
“(f)提交时间———只有专利申请人提交了其根据 (a)款规

定应当提交的宣誓或者声明,或者 (b)款规定的替代说明,或

者符合 (e)款要求的转让记录后,才可以向专利申请人提供第
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１５１条规定的专利授权通知.
“(g)在先申请中包括必须提交的说明或者替代说明———
“(１)例外———如果主体是在先申请中的发明人或者共同发

明人,并且其根据第１２０条、第１２１条或者第３６５条 (c)款的

规定主张了该在先申请的优先权,在下列情况下,则不对其适用

本条规定的要求———
“(A)在先申请中,已经提交了符合 (a)款规定的宣誓或

者声明;
“(B)在先申请中,已经提交了符合 (d)款规定的替代说

明;或者

“(C)在先申请中,已经提交了符合 (e)款规定的转让

记录.
“(２)宣誓、声明、说明或者转让记录的副本———不论第

(１)项如何规定,局长可以要求在在后申请中包含在先申请中所

提交的宣誓、声明、替代说明或者转让记录的副本.
“(h)补充说明和修正说明;提交另外的说明———
“(１)一般规定———作出本条规定说明的人可以在任何时候

撤回、更换或者修正其说明.如果更换发明人,需要提交一份或

者多份符合本条规定的另外的说明.局长应当制定规章,规范此

类说明的提交.
“(２)不要求提交补充说明———如果相应专利申请已经根据

(a)款规定进行了宣誓、声明,或者提交了 (e)款规定的转让

记录,则局长之后不能再要求其针对专利申请或者任何后续授权

程序中作出任何另外的宣誓、声明或者说明.
“(３)保留条款———如果能够根据第 (１)项的规定进行补

救,则专利不应当因为不符合本条的规定而无效或者不具有可执

行力.
“(i)惩罚条款知悉声明———根据本条提交的声明或者说明

应当包括对于处罚规定的知悉声明:在声明或者说明中故意作出

虚假的说明的,将根据第１８编第１００１条的规定单处或者并处罚
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金或者５年以下有期徒刑.”
(２)与分案申请的关系———美国法典第３５编第１２１条,修

改如下:删除 “如果一个分案申请”至 “发明人”之间的内容.
(３)对非临时申请的要求———美国法典第３５编第１１１条

(a)款,修改如下:
(A)在第 (２)项 (C)目中,删除 “发明人的”,加入 “或

者声明”;
(B)在第 (３)项的开头,“和宣誓”后面加入 “或者声明”;
(C)在每个出现 “和宣誓”的后面加入 “或者声明”.
(４)一致性修改———美国法典第３５编第１１章的目录中第

１１５条修改如下:
“１１５􀆰 发明人的宣誓或者声明”.
(b)发明人以外的人提交申请

(１)一般规定———美国法典第３５编第１１８条,修改如下:
“§１１８􀆰发明人以外的人提交申请

“发明人的受让人或者发明人有义务向其转让发明的人可以

提出专利申请.能够证明自己对专利享有财产权益的主体可以以

发明人的名义或者以发明人代理人的名义提出专利申请,但该主

体必须证明该行为对保持双方的权益是适当的.局长就本条规定

的发明人以外的人提交的专利申请授权的,在以局长认为充分的

方式通知发明人后,专利权应当授予真正的利益主体.”
(２)一致性修改———美国法典第３５编第２５１条修改如下:

在第３自然段的 “原始专利的权利要求”之后加入 “或者原始专

利申请是由全部利益的受让人提起的”.
(c)说明书

美国法典第３５编第１１２条,修改如下———
(１)在第１自然段中———
(A)删除 “说明书”,加入 “(a)一般规定———说明书”;

并且

(B)删除 “实施其发明”,加入 “或者共同发明人实施其发明”.
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(２)在第２自然段中———
(A)删除 “说明书”,加入 “(b)结尾———说明书”;并且

(B)删除 “申请人所认为的发明”,加入 “发明人或者共同

发明人所认为的发明”;
(３)在第３自然段中,删除 “权利要求”,加入 “(c)格

式———权利要求”;
(４)在第４自然段中,删除 “根据下段规定”,加入 “(d)

从属权利要求援引其他权利要求———根据 (e)款规定”;
(５)在第５自然段中,删除 “权利要求”,加入 “(e)多项

从属权利要求援引其他权利要求———权利要求”;并且

(６)在最后一自然段中,删除 “要素”,加入 “(f)组合发

明权利要求中的要素———要素”.
(d)一致性修改

(１)美国法典第３５编第１１１条 (b)款 (１)项 (A)目,
修改如下:删除 “本法典第１１２条第一段”,加入 “第１１２条

(a)款”.
(２)美国法典第３５编第１１１条 (b)款 (２)项,修改如下:

删除 “第１１２条第２Ｇ５段”,加入 “第１１２条 (b)Ｇ (e)款”.
(e)生效日期

本条的修改将在法案颁布起１年后生效,并且将适用于任何

在生效日当天或者之后提交的专利申请.

第５节　基于在先商业使用的侵权抗辩

(a)一般规定

美国法典第３５编第２７３条,修改如下:
“§２７３􀆰基于在先商业使用的侵权抗辩

“(a)一般规定———如果被控侵权人在制造或者其他商业经

营中使用了方法、或者机器、制造品或者组合物,但是如果符合

下述条件,则构成本法第２８２条b款规定的专利侵权抗辩,而不

侵犯所要求保护的发明:
“(１)该被控侵权人在美国善意地使用上述主题,用于国内
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商业使用或者通过事实上或者其他形式的当事人转移了商业使用

的有用的最终产品;并且

“(２)商业使用发生在下述日期中较早日起的１年内———
“(A)要求保护的发明的有效申请日;或者

“(B)要求保护的发明的公开日,并且其该公开根据第１０２
条 (b)款的规定构成现有技术的例外.

“(b)举证责任———本条中主张抗辩的主体应当负有通过清

楚和有说服力的证据证实其抗辩主张的责任.
“(c)其他商业使用———
“(１)上市前的合规审查———如果商业销售或者商业使用的

客体需要进行测试其安全性或者有效性的合规审查的期间限制,
包括第１５６条 (g)款规定的任何期间,那么在合规审查期间该

主题也应当被认为用于 (a)款 (１)项目的的商业使用.
“(２)非营利性实验室使用———非营利性研究实验室或者其

他非盈利实体,例如大学或者医院对客体的使用,其中公众是目

标获益对象,则属于 (a)款 (１)项所规定的商业使用,但仅限

于在实验室或者其他非营利实体中和由实验室或者其他非营利实

体进行的后续非商业使用.
“(d)权利用尽———不论 (e)款 (１)项如何规定,对有用

的最终产品进行销售或者处分的主体,有权根据本条规定进行抗

辩,其专利权用尽的效果与专利权人自己将最终产品销售或者处

分时发生的权利用尽效果相同.
“(e)限制和例外———
“(１)个人抗辩———
(A)一般规定———依据本条的抗辩只能由进行或者直接进

行依 (a)款所述的商业使用行为的人所主张,或者由控制此人、
被此人控制或者受此人共同控制的实体所主张.

“(B)权利转让———除了任何向专利所有人的转让外,依据

本条主张抗辩的权利不应许可或者转让或者转移给他人,除非为

了与该抗辩有关的整个企业或者业务范围的其他原因作为善意转
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让或者转移的辅助及从属部分.
“(C)地点限制———因上述 (B)目规定的转让或者转移而

获得抗辩权的主体,只得针对特定地点的使用行为提出抗辩,即

该构成侵犯所要求保护发明的主题是在该请求保护的发明的有效

申请日和此企业或者业务范围的转让、转移日之比较晚的日期之

前使用的地点.
“(２)溯源———如果抗辩基于的主题是从该专利权人处或者

知悉专利权人秘密的人处所获得的,则不得依据本条主张抗辩.
“(３)非整体的许可———依本条主张的抗辩不是针对该争议

专利的所有权利要求的整体许可,仅延伸至符合本条所发生的商

业使用的特定标的,但也应延伸至该权利要求主题的数量变化或

者使用量,及至该要求保护的发明不会侵害该专利的另外特定权

利要求发明的改进的.
“(４)放弃使用———已放弃 (符合本条规定的)商业使用的

人,不能基于所放弃的前述实施行为主张放弃商业使用后的行为

构成本条规定的抗辩.
“(５)大学例外———
“(A)一般规定———如果该有关于被主张抗辩的受保护的发

明,在该发明完成之时,属于高等教育机构 [１９６５年高等教育

法案第１０１条 (a)款 (美国法典第２０编第１００１条 (a)款)所

定义]或者主要功能为促进由一个或者多个此类高等教育机构所

发展的技术的商业化技术转让组织所拥有或者根据转让义务而属

于该高等教育机构或者技术转让组织者,则在商业上使用 (a)
款规定主题的人不得依据本条规定主张抗辩.

“(B)例外———如果任何实施该所要求保护发明主题的活动

不是使用联邦政府提供的基金开展的,则 (A)项的规定不

适用.
“(f)不合理主张的抗辩———如果依据本条的抗辩是由最终

被认定为侵权的人主张的,并且其随后又不能提供合理依据以主

张该抗辩的,法院应当认定此种情况构成第２８５条所规定的可以
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要求其承担律师费的特殊情形.
“(g)无效———专利不应只因为依本条被提起或者建立的抗

辩而依第１０２条或者第１０３条被视为无效.”
(b)一致性修改

美国法典第３５编第２７３条的相关目录修改如下:
“§２７３􀆰 基于在先商业使用的侵权抗辩”
(c)生效日期

本条所作修改适用于本法案颁布之日或者其后授权的专利.

第６节　授权后的重审程序

(a)双方重审

“美国法典第３５卷第３１章修改如下:
“第３１章———双方重审

“条目

“３１１􀆰双方重审

“３１２􀆰请求

“３１３􀆰对请求的初步答复

“３１４􀆰双方重审的启动

“３１５􀆰与其他程序或者诉讼的关系

“３１６􀆰双方重审的进行

“３１７􀆰和解

“３１８􀆰委员会的决定

“３１９􀆰上诉

“§３１１􀆰双方重审

“(a)一般规定———根据本章的规定,非专利权人可以向专

利商标局提出请求,启动专利的双方重审程序.局长应通过规章

规定请求重审之人应缴纳的费用,局长应考虑重审程序的合计成

本确定一个合理数额.
“(b)范围———双方重审的请求人可以请求因不具可专利性

而撤销专利的一项或者多项权利要求,其只能基于专利或者公开

出版物构成第１０２或者第１０３条规定的现有技术为理由提起.
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“(c)请求期限———双方重审的请求应在下列日期中较晚之

日后提出———
“(１)专利授权或者再颁专利颁布后９个月届满之日;
“(２)如果启动了第３２章规定的授权后重审程序,则该授权

后重审程序终结之日.
“§３１２􀆰请求

“(a)请求的条件———依据第３１１条提出的请求应当被考虑,
只要———

“(１)该请求同时缴纳了局长依据第３１１条之规定确定的

费用;
“(２)该请求指明所有真正的利益相关方;
“(３)该请求以书面的形式特别指明所质疑的每项权利要求、

质疑每项权利要求所依据的理由以及支持这些理由的证据,包

括———
“(A)请求人赖以支持该请求的专利及公开出版物的副

本;及

“(B)如果请求人依赖专家意见,支持证据和意见的书面陈

述或者声明书.
“(４)该请求还需要提交局长按规章要求的其他信息;及

“(５)该请求人向专利权人或者,若适用,专利权人的指定

代表提供依据第 (２)、第 (３)及第 (４)项所需的任何文件的

副本.
“(b)公众获取

在收到依据第３１１条提出的请求后,局长应在实际可能的情

况下尽早使该请求可供公众查阅.
“§３１３􀆰对请求的初步答复

“如果依据第３１１条提出双方重审请求,专利权人应有权在

局长规定的期限内,针对该请求提交初步答复,以阐述由于该请

求不符合本章规定的条件故不应启动双方重审.
“§３１４􀆰双方重审程序的启动
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“(a)启动条件———局长不应准予启动双方重审程序,除非

其判定在依据第３１１条所提出的请求中所提交的信息及任何依据

第３１１条提出的答复显示该请求人对于该请求中质疑的至少一项

权利要求存在获胜的合理可能性.
“(b)时间———局长应在下列日期之后的３个月内判定是否

基于依第３１１条提出的请求启动本章规定的双方重审———
“(１)收到依据第３１１条对该请求提交的初步答复后;或者

“(２)如果未提交初步答复,在此答复期限的最后一天后.
“(c)通知

局长应当以书面形式将依据 (a)款作出的决定通知请求人

及专利权人,并应当在实际可能的情况下尽早使此通知供公众查

阅.此通知应包括该重审程序开始的日期.
“(d)不可上诉

局长对是否依据本条启动双方重审程序所作的决定具有终局

效力,不可上诉.
“§３１５􀆰与其他程序或者诉讼的关系

“(a)侵权民事诉讼———
“(１)民事诉讼排斥双方重审程序———如果在重审请求提出

日之前,该请求人或者利害关系人已经提出了民事诉讼挑战该专

利的有效性,则不再启动该双方重审程序.
“(２)民事诉讼中止———如果请求人或者利害关系人在提出

该专利的双方重审程序的请求之日或者其后提起民事诉讼挑战该

专利的有效性,该民事诉讼应自动被中止,直至满足以下任意

一项:
“(A)专利权人请求法院解除该中止;
“(B)专利权人提起民事诉讼或者提出反诉主张该请求人或

者利害关系人已经侵犯该专利权;
“(C)请求人或者利害关系人请求法院驳回该民事诉讼.
“(３)反诉的处理———提出反诉挑战专利权的有效性,不构

成本款规定的挑战专利权有效性的民事诉讼.



１５０９　

“(b)专利权人的诉讼———如果双方重审请求是在该请求人、
利害关系人、或者与该请求人有密切联系的人被送达专利侵权的

诉状之日起超过１年提出的,该双方重审程序不得再启动.前句

所述的时间限制应不适用于依 (c)款要求的合并审理.
“(c)合并审理———如果局长启动双方重审程序,可以依职

权将依据第３１１条提出申请的其他人合并为诉讼当事人,但前提

条件是,在收到第３１３条规定的初步答复或者提交答复的期限届

满后,决定依据第３１４条启动双方重审程序.
“(d)多个程序———尽管第１３５条 (a)款、第２５１条、第

２５２条及第３０章的规定,在双方重审未决之时,如果在专利商

标局启动了另一项涉及该专利的程序或者事件,局长可以决定该

双方重审程序或者其他程序或者事件应如何进行,包括要求该程

序或者事件中止、移交、合并、或者终止.
“(e)禁止反言———
“(１)专利商标局的程序———依本章对专利的一项权利要求

提起的双方重审而获得依第３１８条 (a)款作出的最终书面决定

的请求人、该请求人的利害关系人或者与该请求人有密切联系的

人,不得基于其在双方重审中提出的或者应提出的理由,针对同

样的专利权利要求再向专利商标局请求启动或者维持另一程序.
“(２)民事诉讼及其他程序———依本章对专利的一项权利要

求提起的双方重审程序而获得依第３１８条 (a)款规定的最终书

面决定的请求人、该请求人的利害关系人或者与该请求人有密切

联系的人,不得再基于其在双方重审中提出的或者应该提出的理

由,在依据第２８编第１３３８条规定全部或者部分提起的民事诉讼

中或者依据１９３０年关税法案第３３７条在国际贸易委员会的程序

中,主张该权利要求是无效的.
“§３１６􀆰双方重审程序的进行

“(a)规章———局长应当制定规章———
“(１)规定依本章的任何程序的档案应使其可供公众查阅,

除非任何请求或者文件的提交时具有予以保密的请求,如果附随
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保密请求,应当以该请求裁判结果所要求的保密形式处理;
“(２)规定能够明确依第３１４条 (a)款提起重审的理由的

标准;
“(３)规定在该请求被提出后提交补充信息的程序;
“(４)设置和规范依据本章的双方重审程序以及该重审程序

与本章的其他程序的关系;
“(５)规定证据开示的标准和程序,包括但不限于———
“(A)证人对自己将来要提交宣誓书或者声明的宣誓;及

“(B)任何其他实现公平所需要的;
“(６)制定对滥用证据开示程序、滥用程序权利、或者其他

不当使用程序的制裁,例如对程序的扰乱或者造成不必要的延迟

或者不必要的成本增加;
“(７)规定保护命令以管理保密信息的交换及提交;
“(８)规定在双方重审程序启动后,专利权人如何依第３１３

条规定对该请求进行初步答复,及要求该专利权人通过宣誓书或

者声明提出该答复,以及任何该专利权人赖以支持该答复的事实

证据及专家意见;
“(９)规定标准和程序,为专利权人依 (d)款修改该专利以

删除被质疑的权利要求或者提出合理目的替代权利要求,以及确

保专利权人为支持任何依 (d)款而进行的修改所提交的信息作

为该专利的审查档案的一部分可供公众查阅.
“(１０)规定任何一方当事人在程序中有权提出口头听证;
“(１１)要求在局长依本章规定通知启动重审程序之日起１年

内作出最后决定,除非局长基于合理理由延展该１年的期限,但

不得超过６个月;局长可以依第３１５条 (c)款的规定调整本项

所述的期限;
“(１２)设定依第３１５条 (c)款请求合并审理的期限;及

“(１３)提供该请求人在由局长规定的期限内至少有一次机会

提出书面意见.
“(b)考虑因素———在依本条制定规章时,局长应考虑任何
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该规章对经济、专利系统的完整性、专利商标局的行政效率及专

利商标局依本章及时完成所提起程序的能力的影响.
“(c)专利审理和申诉委员会———根据第６条的规定,专利

审理和申诉委员会负责审理依本章所提起的双方重审.
“(d)对专利的修改———
“(１)一般规定———在依本章提起的双方重审程序期间,专

利权人可以通过下列一种或者以上方式修改该专利:
“(A)删除被质疑的专利权利要求.
“(B)对于每个被质疑的权利要求,提交合理数量的替代权

利要求.
“(２)额外请求———在该请求人和该专利权人共同要求以实

质地推动依第３１７条的和解时,或者局长制定的规章允许时,才

可以提出额外的修改请求.
“(３)权利要求的范围———依本款规定进行的修改不得扩大

该专利各权利要求的范围或者加入新主题.
“(e)证据标准———在依本章提起的双方重审程序中,该请

求人负有以优势证据证明不具有专利性主张的举证责任.
“§３１７􀆰和解

“(a)一般规定———依本章提起的双方重审程序应根据该请

求人和专利权人的共同请求而终止,除非专利商标局在该终止要

求提出前已经就该程序的是非作出了决定.如果该双方重审程序

依本条规定已终止,基于该请求人提起的该双方重审程序,依第

３１５条 (e)款的禁止反言不应依附于该请求人、该请求人的利

害关系人或者与该请求人有密切联系的人.如果该双方重审程序

中不再有请求人的,专利商标局可以终结该重审程序或者依第

３１８条 (a)款作出最终的书面决定.
“(b)书面协议———专利权人与请求人间的任何协议或者合

同,包括此协议或者合同中提到的任何附属协议,只要是关于或

者试图终止双方重审程序的,都应以书面形式作出,且此协议或

者合同的原件应在终止该双方重审程序之前提交专利商标局.基
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于该程序一方的请求,该协议或者合同要作为商业秘密对待,应

与所涉及专利的档案分开保存,只能应联邦政府机构的书面请求

而提供,或者向有合理理由的人提供.
“§３１８􀆰委员会的决定

“(a)最终书面决定———如果依本章规定提起的双方重审程

序没有被驳回,专利审理和申诉委员会应对于任何被该请求人质

疑的权利要求及任何依第３１６条 (d)款加入的新权利要求的可

专利性作出最终书面决定.
“(b)证书———如果专利审理和申诉委员会依 (a)款作出最

终书面决定,并且上诉期间已经届满或者任何上诉已经终止,局

长应颁发并公布证书,以删除最终判定为不具可专利性的专利权

利要求、明确最终判定为具有可专利性的权利要求、及确认将判

定为具有可专利性的新的或者已修改的权利要求加入该专利中.
“(c)介入权利———根据本章所述的双方重审程序,任何被

判定为可专利性的、修改后或者新加入的权利要求,对于任何在

本条 (b)款规定的颁发证书之前在美国境内制造、购买、使用

或者向美国进口任何依修改后的权利要求或者新权利要求获得保

护的产品,或者为之作好充分实施准备的主体,将具有与第２５２
条规定的再颁专利相同的效力.

“(d)重审审理期限的数据———专利商标局应向公众公开

(a)款规定的每一双方重审程序自提起至作出最终书面决定所用

时间长度的数据.
“§３１９􀆰上诉

“对专利审理和申诉委员会依第３１８条所作的最终书面决定

不服的一方,可以依据第１４１条至第１４４条的规定提起上诉.双

方重审程序的任一方当事人均应有权成为上诉的一方当事人.”
(b)一致性修改

对美国法典第３５编第III部分的章节目录进行修改,删除涉

及第３１章的相关条款并加入以下内容:
“３１􀆰 双方重审 ３１１”􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺
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(c)规章及生效时间

(１)规章———局长应当在本法案颁布之日起不超过１年内公

布规章,用以实施美国法典第３５编第３１章,即通过本法案本节

(a)款修改的内容.
(２)适用范围———
(A)一般规定——— (a)款所作的修改应当在本法案颁布之

日起的１年的期限届满之日后生效,并且应当适用于该日、该日

之前或者之后颁布的所有专利.
(B)渐进实施———基于 (a)款所作的修改生效后的前四年

的每一年期间内,如果每年依美国法典第３５编第３１章提起的双

方重审的数量等于或者超过 (a)款所作修改生效前的最后一个

财年中依据修改前美国法典第３５编第３１章启动的双方再审程序

的数量,局长可以对该数量进行限制.
(３)转变———
(A)一般规定———美国法典第３５编第３１章修改为———
(i)关于第３１２条———
(I)关于 (a)款———
(aa)在第一句中删除 “该请求是否提出了实质上新的、影

响有关专利的任何一个权利要求的可专利性问题”,并加入 “请
求书中表达的信息显示对于请求人在请求中质疑的至少一项权利

要求存在获胜的合理可能性”;及

(bb)在第二句中,删除 “实质上新的可享专利性问题的存

在”,并加入 “显示对于请求人在请求中质疑的至少一项权利要

求存在获胜的合理可能性”;及

(II)关于 (c)款,在第二句中删除 “没有提出实质上新的

可专利性问题”,并加入 “显示 (a)款中的条件并未满足”;及

(ii)关于第３１３条,删除 “提出了一个实质上新的、影响专

利权利要求的可专利性的问题”;并加入 “已经显示对于请求人

在请求中质疑的至少一项权利要求存在获胜的合理可能性”.
(B)适用———本款作出的修改———
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(i)应当在本法案颁布之日起生效;及

(ii)应当适用于在颁布之日或者之后、但是在本款 (２)项

(A)目规定的生效日之前提起的双方再审程序请求.
(C)先前规定的继续适用———对于本款 (２)项 (A)目规

定的生效日之前提起的双方再审程序请求,应当适用修改前的美

国法典第３５编第３１章的规定继续审理,就如同 (a)款未颁布

一样继续适用.
(d)授权后重审程序

对美国法典第３５编第III部分进行修改,在其末尾增加以下

内容:
“第３２章　授权后重审

“§３２１􀆰授权后重审

“§３２２􀆰请求

“§３２３􀆰对请求作出初步答复

“§３２４􀆰授权后重审的启动

“§３２５􀆰与其他程序或者诉讼的关系

“§３２６􀆰授权后重审的进行

“§３２７􀆰和解

“§３２８􀆰委员会的决定

“§３２９􀆰上诉

“§３２１􀆰授权后重审

“(a)一般规定———基于本章的规定,非专利所有人可以向

专利商标局提出请求,以启动专利授权后的重审程序.局长应该

通过规章明确重审请求人应该支付的费用,该费用应为考虑授权

后重审总成本后确定的一个合理数额.
“(b)范围———授权后重审的请求人,可基于第２８２条 (b)

款 (２)项和 (３)项 (有关专利权或者专利权利要求无效的)规

定的理由,请求撤销专利中的一项或者多项不具有可专利性的权

利要求.
“(c)请求截止日期———授权后重审请求应该在专利授权或
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者重新核发专利证书之日起９个月内提出.
“§３２２􀆰请求

“(a)请求条件———根据第３２１条提出的请求,必须符合下

列条件———
“(１)请求应同时缴纳第３２１条规定的专利商标局局长确定

的费用.
“(２)请求必须确定所有的利害关系人.
“(３)请求必须以书面形式明确指出所质疑的每一项权利要

求、提出质疑权利要求的理由以及支持这些理由的证据,包括:
“(A)请求人证明自己请求成立的专利或者公开出版物的

副本;
“(B)请求人依赖其他事实证据或者咨询有关专家的,应提

供支持其证据或者观点的专家意见书或者声明.
“(４)请求人还需提交局长制定的规章所要求的其他信息.
“(５)请求人需要将第 (２)、第 (３)、第 (４)项规定的文件

的副本提供给专利所有人,或者根据情况提供给专利所有人指定

的代理人.
“(b)公众获取———收到第３２１条规定的请求后,若条件允

许,局长应该尽快将请求情况提供给公众查阅.
“§３２３􀆰对请求的初步答复

“若有人根据第３２１条提出了授权后重审请求,在局长规定

的时间内,专利所有人有权对请求作出初步答复,说明该请求不

符合本章规定,而没有理由启动授权后重审程序.
“§３２４􀆰授权后重审的启动

“(a)启动条件———只有第３２１条规定提交的信息没有被驳

回,且局长确定这些信息表明,请求所质疑的权利要求很可能至

少有一项不具备可专利性,局长才可以启动授权后重审程序.
“(b)其他理由———如果请求提出了新的或者未决的法律问

题,这些问题对其他专利或者专利请求具有重要意义,则请求依

然满足 (a)款规定的要求.
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“(c)时间———局长应该在下述期间内确定是否依据第３２１
条规定提出的请求启动授权后重审程序:

“(１)收到第３２１条规定的初步答复后３个月内;或者

“(２)专利所有人没有作出初步答复的,则是应该提交该答

复的期限届满之日起的３个月内.
“(d)通知———专利商标局局长应该书面通知请求人和专利

所有人其根据 (a)款或者 (b)款规定作出的决定,并在可能的

情况下尽快提供给公众查阅.通知应该包括重审开始的日期.
“(e)不得申诉或者起诉

“局长就是否启动本条规定的重审程序所作出的决定具有终

局效力,不得再申诉或者起诉.
“§３２５􀆰与其他程序或者诉讼的关系

“(a)侵权民事诉讼———
“(１)民事诉讼排斥授权后重审

在提起授权后重审请求之日前,请求人或者利害关系人已经

提起针对专利权利要求有效性的民事诉讼的,则不得再启动授权

后重审.
“(２)民事诉讼中止

在请求人或者利害关系人提出授权后重审请求之日或者其

后,又提起针对专利权利要求有效性的民事诉讼的,民事诉讼自

动中止,直至下述情形的任何一时间:
“(A)专利所有人请求法院停止中止诉讼的;
“(B)专利所有人起诉或者反诉请求人或者利害关系人侵犯

其专利权的;
“(C)请求人或者利害关系人请求法院驳回起诉的.
“(３)反诉的处理———针对专利权利要求有效性提出的反诉,

不构成本款规定的针对专利权利要求有效性提起的诉讼.
“(b)临时禁令

专利授权后的３个月内提起民事诉讼主张专利侵权的,法院

不能基于根据本章规定请求或者启动了授权后重审程序,而不再
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考虑专利所有人就专利侵权提出的发放临时禁令的请求.
“(c)合并诉讼———如果针对同一专利,依据本章规定的要

求提出了一个以上的授权后重审请求的,局长认为这些请求中一

个以上的请求根据第３２４条的规定足以启动授权后重审程序的,
则局长可以将其合并到一个授权后重审程序中.

“(d)多个程序———尽管有第１３５条 (a)款、第２５１条、第

２５２条和第３０章的规定,在本章授权后重审未决之时,在专利

商标局启动了其他关于该专利的程序或者事件的,局长可以决定

授权后重审、其他程序或者事件下一步该如何进行,包括决定中

止、移交、合并或者终止程序或者事件.在决定是否启动或者决

定进行本章或者第３０章、第３１章规定的程序时,局长可以考虑

相同或者实质上相同的现有技术或者论证根据是否曾向专利商标

局提出,如果提出过,局长可以驳回请求或者要求.
“(e)禁止反言———
“(１)专利商标局程序———根据本章规定提出对专利权利要

求进行授权后重审而获得第３２８条 (a)款规定的最终书面决定

的请求人,或者请求人的利害关系人及与其有密切联系的人,不

能再基于其在授权后重审中提出的或者应当提出的理由,针对同

样的专利权利要求再向专利商标局请求启动程序或者维持另一

程序.
“(２)民事诉讼及其他程序———根据本章规定提出对专利权

利要求进行授权后重审而获得第３２８条 (a)款规定的最终书面

决定的请求人,或者请求人的利害关系人及与其有密切联系的

人,不能再基于其在授权后重审中提出的或者应当提出的理由,
在全部或者部分根据第２８编１３３８条规定提起的民事诉讼中,或

者根据１９３０年关税法案第３３７条规定的在国际贸易委员会进行

的程序中,主张该权利要求无效.
“(３)重新核发专利———如果请求撤销重新核发的专利证书

中的权利要求与原始专利证书中的权利要求相同或者小于其保护

范围,同时又因为第３２１条 (c)款规定的时间限制不允许就原
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始专利提出授权后重审的,则不能根据本章规定启动授权后

重审.
“§３２６􀆰授权后重审的进行

“(a)规章———局长应该制定规章———
“(１)规定本章程序中的任何档案应该提供给公众查阅,除

非任何请求或者文件的提交时具有予以保密的请求,如果附随保

密请求,应当以该请求裁判结果所要求的保密形式处理.
“(２)设定标准,明确据以启动第３２４条 (a)款和 (b)款

规定的授权后重审程序的充分理由.
“(３)确定提出请求后提交补充信息的程序.
“(４)规范本章规定的授权后重审程序,确定该程序与本法

规定的其他程序之间的关系.
“(５)设定证据开示的标准和程序,包括将此类开示限定于

与程序中的当事人提出的事实主张直接相关的证据.
“(６)规定如何处罚滥用证据开示程序、滥用程序过程或者

其他不当利用程序的行为,如操纵程序或者导致不必要的程序拖

延或者增加程序成本.
“(７)规定保护性命令,规范保密信息的交换或者提交.
“(８)规定在授权后重审程序启动后,专利所有人如何作出

第３２３条规定的初步答复,要求专利所有人提交回应时必须通过

宣誓书或者声明,提交事实证据或者专家意见以支持其回应.
“(９)设定程序和标准,允许专利所有人根据 (d)款修改专

利以撤销被质疑的专利权利要求或者提出替代权利要求,确保专

利所有人为支持其作出 (d)款规定的修改而提交的信息能够作

为专利诉讼的一部分而提供给公众查阅.
“(１０)规定任何一方当事人在程序进行过程中有权请求口头

听证.
“(１１)要求在局长通知启动本章规定的授权后程序之日起的

１年内作出最后决定,如有正当理由,局长有权延长该１年期

间,但不能超过６个月;在第３２５条 (c)款规定的合并诉讼的
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情况下,局长有权调整本项规定的期限.
“(１２)规定在局长设定的期限内,至少给请求人一次机会提

交书面意见.
“(b)考虑因素———在制定本条规定的规章时,局长应当考

虑规章对经济产生的影响、专利制度的完善、专利商标局的有效

管理以及专利商标局及时完成按照本章规定启动程序的能力.
“(c)专利审理和申诉委员会

根据第６条的规定,专利审理与 (和)申诉委员会审理根据

本章规定启动后的授权后重审程序.
“(d)修改专利———
“(１)一般规定———在本章规定的授权后重审程序中,专利

所有人可以通过以下一种或者几种方式提出修改专利的请求———
“(A)删除被质疑的专利权利要求;
“(B)针对每一项被质疑的专利权利要求,提出合理数量的

替代权利要求.
“(２)额外请求———仅在请求人和专利所有人为根本上促成

第３２７条规定的和解而共同提出时,或者专利所有人基于正当理

由提出时,才可以提出额外的修改专利请求.
“(３)权利要求的范围———根据本章规定修改专利的,不能

扩大专利的权利要求范围或者加入新的主题.
“(e)证据标准

在按照本章规定启动的授权后重审程序中,请求人负有以优

势证据证明其不具备专利性主张成立的举证责任.
“§３２７􀆰和解

“(a)一般规定———根据请求人和专利所有人的共同请求,
本章规定的授权后重审程序可以终止,除非专利商标局在终止程

序的请求提交之前已经就程序的实体问题作出了决定.如果授权

后重审是根据本条规定终止的,不能因请求人启动了授权后重审

程序而对请求人、请求人的利害关系人及与其有密切联系的人适

用第３２５条 (e)款规定的禁止反言.如果授权后重审程序中不
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再有请求人的,则专利商标局要么作出终止的决定,要么直接作

出第３２８条 (a)款规定的最终书面决定.
“(b)书面协议———专利权人与请求人间的任何协议或者合

同,包括此协议或者合同中提到的任何附属协议,只要是关于或

者试图终止双方重审程序的,都应以书面形式作出,且此协议或

者合同的原件应在终止该双方重审程序之前提交专利商标局.基

于该程序一方的请求,该协议或者合同要作为商业秘密对待,应

与所涉及专利的档案分开保存,只能应联邦政府机构的书面请求

而提供,或者向有合理理由的人提供.
“§３２８􀆰专利审理和申诉委员会的决定

“(a)最终书面决定———根据本章规定启动授权后重审程序,
又没有驳回的,专利审理和申诉委员会应该就请求人质疑的专利

权利要求的可专利性以及根据第３２６条 (d)款新加的权利要求

作出最终书面决定.
“(b)证书———如果专利审理和申诉委员会依 (a)款作出最

终书面决定,并且上诉期间已经届满或者任何上诉已经终止,局

长应颁发并公布证书,以删除最终判定为不具可专利性的专利权

利要求、明确最终判定为具有可专利性的权利要求、及确认将判

定为具有可专利性的新的或者已修改的权利要求加入该专利中.
“(c)介入权利———根据本章所述的授权后重审程序,任何

被判定为可专利性的、修改后或者新加入的权利要求,对于任何

在本条 (b)款规定的颁发证书之前在美国境内制造、购买、使

用或者向美国进口任何依修改后的权利要求或者新权利要求获得

保护的产品,或者为之作好充分实施准备的的主体,将具有与第

２５２条规定的再颁专利相同的效力.
“(d)重审审理期限的数据———专利商标局应向公众公开

(a)款规定的每一授权后重审程序自提起至作出最终书面决定所

用时间长度的数据.
“§３２９􀆰上诉———
“不服专利审理和申诉委员会根据第３２８条 (a)款规定作出
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的最终书面决定的当事人,可以根据本法第１４１条至第１４４条的

规定提起上诉.授权后重审程序的当事人都有权成为上诉的当

事人.”
(e)一致性修改

第３５编第III部分的目录进行修改,在最后增加以下内容:
“３２􀆰 授权后重审 ３２１”􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺
(f)规章和生效日期

(１)规章———局长在不晚于本法案颁布日后的１年,通过制

定该规章以执行第３５编第３２章,即通过本小节 (d)款所增加

的内容.
(２)适用范围———
(A)一般规定———基于 (d)款所作的修改应当在本法案颁

布之日起的１年的期限届满之日后生效;除本法案第１８节和第

(３)项的规定外,其应当仅适用于本法案第３节 (n)款 (１)项

中所描述的专利.
(B)限制———在基于 (d)款进行修改生效的前四年的每一

年的期间内,局长会针对依据美国法典第３５编第３２章提出的授

权后重审的数量加以限制.
(３)未决的抵触审查

(A)一般程序———局长应当确定,包括通过第 (１)款规定

的规章规定,第 (２)款 (A)项中规定的生效日之前开始的抵

触程序审查要继续进行,包括这些抵触程序是否———
(i)被撤回不会对由第３５编第３２章规定的授权后重审请求

的提出产生影响;或者

(ii)将正常进行就如同本法案没有被颁布一样.
(B)由专利审理和申诉委员会启动的程序———基于抵触程序

的目的,该抵触程序在第 (２)款 (A)项规定的有效日之前开

始,局长应当认为专利审理和申诉委员会是专利申诉和抵触委员

会,并且允许专利审理和申诉委员会在抵触审查程序中进行任何

更进一步的程序.
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(C)申诉———对于申诉或者在第３５编第１４１条 (d)款和第

１４６条中规定的并经该法案修改的溯源程序的授权,以及在第２８
编第１２９５条 (a)款 (４)项 (A)目中规定的并经本法案修改

的确认申诉的管辖权可被认为会延伸出一个抵触审查程序中的任

何最终决定,该抵触审查在该条的第 (２)项 (A)目中提出的

有效日之前开始并且不会依据该段内容被撤回.
(g)现有技术的引用和书面声明

(１)一般规定———美国法典第３５编第３０１条作如下修改:
“§３０１􀆰现有技术的引证及书面声明

“(a)一般规定———任何时候任何人可以以书面方式向专利

商标局引证如下文件:
“(１)此人相信与专利的任何一项权利要求的可专利性有关

的其他专利或者印刷出版物中的现有技术;或者

“(２)专利所有人为确定特定专利的权利要求范围而在联邦

法院或者专利商标局程序中提交的声明.
“(b)官方档案———根据 (a)款规定引证现有技术或者书面

声明的人如果提交了书面解释,解释该现有技术或者书面声明适

用于专利的至少一项权利要求的相关性和方式,则现有技术或者

书面声明连同该书面解释将成为专利官方档案的一部分.
“(c)其他信息———根据 (a)款 (２)项提交了书面声明的

当事人,应该同时提交在该书面声明适用的程序中的其他任何与

书面声明相关的文件、诉状或者证据.
“(d)限制———根据 (a)款 (２)项提交的书面声明、根据

(c)款提交的其他信息,仅能用于专利商标局来确定根据第３０４
条、第３１４条或者第３２４条规定或者启动的程序中涉及的专利权

利要求的正确含义.如果该书面声明或者其他信息受保护令的保

护,要对该声明或者信息进行编辑修改,以排除受保护的信息.
“(e)保密———根据引证该现有技术的主体的书面请求,专

利档案可以不记录其身份而对其身份保密.”
(２)一致性修改———美国法典第３５编第３０章的目录中涉及
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第３０１条的部分作如下修改:
“§３０１􀆰现有技术的引用及书面声明”.
(３)生效日期———本款所作的修改将在本法案颁布１年后开

始生效,并将适用于生效日当天及之前或者之后授权的任何

专利.
(h)再审

(１)局长决定的事项———
(A)一般规定———美国法典第３５编第３０３条 (a)款作如下

修改:删除 “本法第３０１条”,并加入 “本法第３０１条或者第３０２
条”.

(B)生效日期———本项的修改将在本法案颁布１年后开始生

效,并将适用于生效日当天及之前或者之后授权的任何专利.
(２)上诉———
(A)一般规定———删除美国法典 第 ３５ 编 第 ３０６ 条 中 的

“１４５”,并加入 “１４４”.
(B)生效日期———本项的修改将在本法案颁布之日起生效,

并适用于任何在专利申诉和抵触委员会或者专利审理和申诉委员

会中正在处理的或者之前、之后提出的关于提请再审的申诉.

第７节　专利审理和申诉委员会

(a)组成及职责

(１)一般规定———美国法典第３５编第６条作如下修改:
“§６􀆰专利审理和申诉委员会

“(a)一般规定———专利商标局内部应当设置专利审理和申

诉委员会.委员会由专利商标局局长、副局长、专利局长、商标

局长以及专利行政法官组成.专利行政法官应该具有能胜任的法

律知识和科学水平,并由商务部长会商专利商标局局长后任命.
在联邦法律、行政命令、规则、规章、授权或者任何文件中,凡

提到专利申诉与抵触委员会或者与其有关的,都视为是关于专利

审理和申诉委员会的规定.
“(b)职权———专利审理和申诉委员会应该:
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“(１)依据第１３４条 (a)款的规定,依申请人的书面申诉,
对于审查员作出的不利于专利申请的决定进行再审;

“(２)依据第１３４条 (b)款的规定,对针对再审提出的申诉

进行再审;
“(３)依据第１３５条的规定,处理溯源程序;
“(４)依据第３１章和第３２章的规定,审理双方重审和授权

后重审.
“(c)三人合议小组———专利审理和申诉委员会审理申诉、

溯源程序、授权后重审和双方重审时,需要组成至少３人的合议

庭审理,成员由局长指定.只有专利审理和申诉委员会有权准予

重新审理.
“(d)在先任命的处理———商务部长可以根据自己判断,视

为专利行政法官的任命是从专利商标局局长起初任命其在本款生

效前担任相应职务的时间开始生效的.对专利行政法官的任命提

出异议的,专利行政法官曾被专利商标局局长任命并作为实际行

使职权的官员这一事实构成抗辩事由.”
(２)一致性修改———美国法典第３５编第１章涉及第６条的

目录修改如下:
“§６􀆰专利审理和申诉委员会”
(b)行政申诉

美国法典第３５编第１３４条作如下修改:
(１)删除 (b)款中的 “任何再审程序”,同时加入 “再审”;
(２)删除 (c)款.
(c)巡回上诉

(１)一般规定———
美国法典第３５编第１４１条作如下修改:
“§１４１􀆰向美国联邦巡回上诉法院上诉

“(a)审查———申请人依据本法第１３４条 (a)款的规定向专

利审理和申诉委员会提出申诉,但对该委员会作出的决定不服

的,可以向美国联邦巡回上诉法院提出上诉,并因此放弃其继续
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本法第１４５条规定的程序的权利.
“(b)再审———根据本法第１３４条 (b)款的规定针对再审提

出申诉后,专利所有人对专利审理和申诉委员会就申诉作出的决

定不服的,只能上诉到美国联邦巡回上诉法院.
“(c)授权后重审以及双方重审———双方重审或者授权后重

审的一方当事人,对专利审理和申诉委员会根据第３１８条 (a)
款或者第３２８条 (a)款作出的最后书面决定不服的,只能上诉

到美国联邦巡回上诉法院.
“(d)溯源程序———溯源程序的当事人不服专利审理和申诉

委员会的最终决定的,可以向美国联邦巡回上诉法院上诉;但在

上诉人依照本法第１４２条发出上诉后的通知２０天内,另一方当

事人向局长提交通知,声明愿意按照本法第１４６条所规定的程序

处理时,法院应驳回上诉.上诉人应当在对方当事人发出通知后

的３０天内依照第１４６条的规定提起民事诉讼,否则,专利审理

和申诉委员会的决定适用于本案以后的程序.”
(２)司法管辖———美国法典第２８编第１２９５条 (a)款 (４)

项 (A)目修改如下:
“(A)按照第３５编专利商标局的专利审理和申诉委员会受

理专利申请、溯源程序、再审、授权后重审以及双方重审等程

序,在有权参与这些适用的程序的当事人请求时该委员会启动这

些程序,除非溯源程序的请求人或者一方当事人按照美国法典第

３５编第１４５条或者第１４６条寻求民事救济;对该委员会按照本

款作出的对专利申请或者溯源程序的决定不服提起上诉的,相关

申请人或者当事人应当放弃按照美国法典第３５编第１４５条或者

第１４６条享有的程序权利.”
(３)上诉程序———美国法典第３５编第１４３条作如下修改:
(A)删除第三句话并添加 “如果是单方案件,专利商标局

局长应把针对上诉争议中的所有问题说明专利商标局作出决定的

理由以书面形式提交给法院.专利商标局局长有权介入针对专利

审理和申诉委员会按照第１３５条规定的溯源程序作出的决定提起
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的上诉,也有权介入针对按照第３１章、第３２章规定的双方重审

和授权后重审程序作出的决定提起的上诉.”
(B)删除最后一句话.
(d)一致性修改

(１)１９５４年原子能法案———１９５４年原子能法案 (４２U􀆰S􀆰C．
２１８２)第１５２条第三自然段段作如下修改:

(A)删除所有的 “专利上诉与抵触委员会”的表述,并加

入 “专利审理和申诉委员会”;
(B)在 “为抵触程序设立”后添加 “和溯源程序”.
(２)美国法典第５１编———美国法典第５１编第２０１３５条作如

下修改:
(A)在 (e)款和 (f)款,删除所有的 “专利上诉与抵触委

员会”的表述,并加入 “专利审理和申诉委员会”;
(B)(e)款中,在 “为抵触程序设立”后添加 “和溯源程

序”.
(e)生效日期

除了以下特殊规定外,本节的修改将在本法案颁布１年后开

始生效,并将适用于该生效日及以后发生的程序:
(１)美国联邦巡回上诉法院对针对专利审理和申诉委员会按

照 (c)款 (２)项所作修改的再审作出的决定提出的上诉具有司

法管辖权的规定,视为从本法案颁布之日起开始生效,适用范围

扩大至本法案颁布之日及之前和之后专利上诉与抵触委员会就再

审作出的决定;
(２)美国法典第３５编第６条、第１３４条、第１４１条在按照

本节规定的生效日期前将继续适用根据生效日前第３５编第３１１
条规定提出的双方再审请求.

(３)在本节规定的生效日前,为了按照美国法典第３５编第

３１１条提出的双方再审请求的目的,专利审理和申诉委员会可以

被视为专利上诉与抵触委员会.
(４)根据本节第 (c)款 (３)项所作修改,局长有权根据美
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国法典第３５编第１４３条的第四句话之规定介入针对专利审理和

申诉委员会所作决定提出的上诉,该权利将被视为适用于本节修

改生效日前根据第３５编第３１１条提出的双方再审请求.

第８节　第三人在颁发专利证书前提交现有技术文献

(a)一般规定

在美国法典第３５编第１２２条结尾处增加以下内容:
“(e)第三人在颁发专利证书前提交现有技术文献

“(１)一般规定———在下述 (A)目和 (B)目规定的两个日

期中较早日期之前,任何第三人都可以提交任何与某一项专利申

请审查有关专利、公开的专利申请或者其他印刷出版物,以便上

述内容能够被纳入该专利申请的审查记录中并被考虑:
“(A)第１５１条准许的专利申请的通知发出或者寄送之日;
“(B)下述日期中的较迟日期:
“(i)专利商标局根据第１２２条的规定首次公开专利申请后

满６个月;
“(ii)专利申请审查过程中,审查员根据第１３２条的规定首

次驳回任何一项权利要求之日.
“(２)其他要求———按照第 (１)项规定提交的材料须满足下

列条件:
“(A)简要描述每一份提交材料的相关性;
“(B)附随缴纳局长规定的费用;
“(C)要包括提交人的一份声明,确认是遵照本节规定提交

的材料.”
(b)生效日期

本节所作修改将在本法案颁布１年后开始生效,并将适用于

生效之日及之前或者之后提出的任何专利申请.

第９节　地　　点

(a)与地点有关的技术性修订

美国法典第３５编第３２条、第１４５条、第１４６条、第１５４条
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(b)款 (４)项 (A)目、第２９３条以及１９４６年商标法案第２１
条 (b)款 (４)项 [１５U􀆰S􀆰C􀆰１０７１ (b)(４)]作如下修改:删

除所有的 “美国哥伦比亚联邦地区法院”,并加入 “弗吉尼亚东

区联邦地区法院”.
(b)生效日期

本节所作修改将在本法案颁布之日起生效,并将适用于生效

之日及之后的任何民事行为.

第１０节　费用设定机构

(a)费用设定

(１)一般规定

专利商标局局长可以设定或者调整任何按照美国法典第３５
编或者１９４６年商标法案中与设定、授权或者征收费用有关的规

定,该费用是按照第 (２)项规定为了专利商标局提供的服务或

者发放的材料而收取的.
(２)弥补成本的费用

按照第 (１)项规定设定或者调整的费用只能用于弥补专利

商标局与专利或者商标有关的程序、活动、服务或者材料付出的

成本,包括与专利或者商标有关的专利商标局的行政成本.
(b)小型和微型企业

按照第 (１)项规定设置或者调整的用于专利申请及专利的

申请、检索、审查、发放证书、上诉及维持的相关费用,对于符

合美国法典第３５编第４１条 (h)款 (１)项规定的小型企业定义

的,给予５０％的减免;对于符合第１２３条 [本节新增的 (g)]
规定的微型企业定义的,给予７５％的减免.

(c)某一财政年的费用减免

在每一个财政年度,局长应当:
(１)咨询专利公共咨询委员会及商标公共咨询委员会就 (a)

款规定的各项费用的减免的可行性;
(２)在进行第 (１)项要求的咨询后,可以减免此类的费用.
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(d)公共咨询委员会的角色

局长应该:
(１)在联邦公报上公告任何按照 (a)款规定的费用之前不

少于４５天,将拟建议公告的费用提交给专利公共咨询委员会或

者商标公共咨询委员会,或者两者都提交;
(２)(A)为按照第 (１)项的相关咨询委员会提供３０天的

时间以便委员会考虑及评估该项建议的费用;
(B)要求相关咨询委员会在３０天内就该收费建议举行公众

听证会;
(C)协助相关咨询委员会举行公众听证会,包括提供专利

商标局可用的资源以通知和促进面向公众和利益相关者的听

证会.
(３)要求相关咨询委员会向公众公开包含该委员会就此项建

议费用具体详细的评论、意见和建议的书面报告.
(４)在设定或者调整费用之前,考虑和分析来自相关咨询委

员会的任何评论、意见和建议.
(e)在联邦公报上的公开

(１)公开及合理性———专利商标局局长应该:
(A)在联邦公报上按照本部分公开任何建议的费用变化;
(B)在联邦公报上公开时,应包括对该建议特定的合理性和

目的的说明,包括从建议费用的变化可能带来的预期或者收益;
(C)最迟不晚于按照 (A)目的公开之日,应通过参议院和

众议院司法主席和高级成员委员会,通知国会此项建议的费用

变化.
(２)公众评论阶段———局长按照第 (１)项在联邦公报公开

后,应该为公众提供不少于４５天就该项费用变化提交评论的

时间.
(３)最终规定的公开———设定或者调整费用的最终规定应该

在联邦公报及专利商标局官方公报上公开.
(４)议会评议阶段———在下列情况下,依 (a)款设定或者
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调整费用的行为无效:
(A)局长依第 (３)项规定公布调整或者设定费用最终规则

之日起未满４５天,或者

(B)有相关法律规定不支持调整或者设定上述费用.
(５)解释规则———本节的规则不得剥夺下列权利:
(A)依美国法典第３５编申请专利的权利以及依１９４６年商

标法案申请商标的权利;
(B)依所缔结的条约获得的权利.
(f)权力的保留

只有当专利商标局是商务部的一个部门时,局长才保留 (a)
款规定的设定或者调整费用的权力.

(g)小企业的定义

“(１)一般规定———美国法典第３５章第１１章的最后加入如

下新的部分:
“§１２３􀆰微型实体定义

“(a)一般规定———本法所规定的微型实体指,申请人能证

明自己符合下列条件:
“(１)局长制定的规章中规定的小型实体;
“(２)作为发明人提交的过往申请不超过４件,但在国外提

交的申请、第１１１条 (b)款规定的临时申请、依据第３５１条

(a)款中的条约规定提出的且尚未缴纳第４１条 (a)款规定的国

内基本费用的国际申请不计算在内;
“(３)按照１９８６年国内收入法第６１条 (a)款定义的标准,

其缴纳相关费用的日历年度的前一个日历年度的总收入,不超过

据人口调查局最新数据统计的该前一个日历年度的中等家庭收入

的３倍;
“(４)没有向以下主体转让、许可或者根据合同或者法律规

定转让、许可申请中的有关所有权益:在缴纳相关费用的日历年

度的前一个日历年度,其总收入超过据人口调查局最新数据统计

的该前一个日历年度的中等家庭收入的３倍.
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“(b)因原来所属的雇佣关系而产生的专利申请———如果申

请人根据其原来所属的雇佣关系已经转让或者根据合同、法律转

让了其专利申请中的一切所有权的,在计算 (a)款第 (２)项规

定的作为发明人的申请数量时,不将此类情况计算在内.
“(c)外汇汇率———如果申请人或者申请单位的前一个日历

年度总收入不是以美元计算的,则以美国国税局统计的前一日历

年度的平均汇率计算其总收入是否超过 (a)款第 (３)、第 (４)
项规定的标准.

“(d)高等教育机构———本条所指微型实体应包括证明其满

足下述条件的申请人:
“(１)申请人获得主要收入来源的雇主是１９６５年美国高等教

育法案第１０１条 (a)款 [美国法规汇编第２０编１００１条 (a)
款]规定的高等教育机构;或者

“(２)申请人已经将特定申请中的所有权转让、许可或者根

据合同、法律规定有义务将其转让、许可给上述高等教育机

构的.
“(e)局长的权力———除本节规定的限制外,若基于避免给

其他申请人或者所有人带来不利影响的需要,或者其他必要而适

当的考虑,局长认为在认定微型实体方面需要增加收入限制、年

度申请量限制或者其他限制的,其可以依职权作出进一步限制.
至迟在这些附加限制生效前的３个月,局长应该通知众议院司法

委员会和参议院司法委员会.”
(２)一致性修改———美国法典第３５编第１１章目录中加入如

下新的条目:
“１２３􀆰 微型实体定义”.
(h)电子申请奖励措施

(１)一般规定———虽然本节有其他相关规定,但除申请外观

设计、植物专利或者进行临时申请外,凡不按局长规定的电子方

式申请新专利申请者,均需缴纳４００美元的附加费用.满足美国

法典第３５编第４１条 (h)款 (１)项规定的费用减免条件的小型
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实体,在按本款规定缴纳费用时可享受５０％的费用减免.按本

款规定收取的所有费用将以一种抵消收据的形式存入财政部,但

不得用于抵消债务和支出.
(２)生效日期———本款将于本法案颁布之日起６０天期限届

满后生效.
(i)生效日期;废止日期

(１)生效日期———除了 (h)款规定的内容,本部分其他内

容及修改于本法案颁布之日起生效.
(２)废止日期———局长设定或者调整 (a)款所述费用的权

力,将于本法颁布之日起７年期限届满后终止.
(３)不受影响的在先规定———相关权力正式终止前,或者相

关规则制定程序尚未完结前,本节所涉在先规定不受影响.

第１１节　专利服务费用

(a)一般专利服务

美国法典第３５编第４１条 (a)款、(b)款作如下修改:
“(a)一般费用———专利商标局局长应收取如下费用:
“(１)申请费与国家阶段基本费用

“(A)提交新专利申请 (外观设计、植物专利及临时申请除

外),每件２２０美元;
“(B)提交新的外观设计专利申请,每件缴纳２２０美元;
“(C)提交新的植物专利申请,每件缴纳２２０美元;
“(D)提交新的临时专利申请,每件缴纳２２０美元;
“(E)提交再颁专利的申请,每件缴纳３３０美元;
“(F)根据本编第３５１条 (a)款所定义的条约,进入到本编

第３７１条规定的国家阶段时提交国际申请的国家阶段的基本费

用,每件缴纳３３０美元.
“(G)此外,除以局长规定的电子媒介提交的序列表或者计

算机程序列表外,任何申请的说明书和附图超过１００页纸 (或
者,如果是以电子媒介提交的,按局长规定的相当的数值)的,
每超过５０页纸 (或者,如果是以电子媒介提交的,按局长规定
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的相当的数值)加收２７０美元;不足５０页的,按５０页计算.
“(２)权利要求附加费:
“(A)一般规定———除上述 (１)项规定的费用外:
“(i)申请提交时或者在其他任何时候提出独立权利要求超

过３项的,每增加１项,需缴纳２２０美元;
“(ii)申请提交时或者在其他任何时候提出权利要求 (不论

是独立的还是从属的)超过２０项的,每增加１项,需缴纳５２
美元;

“(iii)包 含 多 项 从 属 权 利 要 求 的 申 请,每 件 需 缴 纳 ３９０
美元.

“(B)多项从属权利要求———为计算 (A)目的费用,本编

第１１２条所述的多项从属权利要求或者从属于该权利要求的任何

权利要求,在计算权利要求的数目时,应作为单独的从属权利要

求考虑.
“(C)退费;误缴———局长可以通过规章规定,(A)目所规

定的对权利要求的费用,在根据本编第１３１条按局长所规定的、
对申请进行实质审查以前,任何权利要求被删除的,有关部分的

费用可以退还.根据本项规定收取的附加费用存在有错误的,可

以按照局长制定的规章予以纠正.
“(３)审查费:
“(A)一般规定:
“(i)新专利申请的审查 (外观设计专利申请、植物专利申

请、临时专利申请或者国际申请除外),每件缴纳２２０美元.
“(ii)新的外观设计专利申请的审查,每件缴纳１４０美元.
“(iii)原始植物专利申请的审查,每件缴纳１７０美元.
“(iv)国际申请国家阶段的审查,每件缴纳２２０美元.
“(v)再颁专利的申请的审查,每件缴纳６５０美元.
“(B)其他费用条款的适用———本编第１１１条 (a)款 (３)

项和 (４)项关于缴纳申请费的规定,适用于根据本编第１１１条

(a)款提出的申请的 (A)目规定的费用的缴纳.本编第３７１条
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(d)款关于缴纳国家阶段费用的规定适用于 (A)目所规定的国

际申请费用的缴纳.
“(４)授权费:
“(A)授予原始专利 (外观设计专利和植物专利除外),每项

缴纳１５１０美元.
“(B)授予原始的外观设计专利,每件缴纳８６０美元.
“(C)授予原始的植物专利,每件缴纳１１９０美元.
“(D)授予再颁专利,每件缴纳１５１０美元.
“(５)弃权费———放弃权利的,每件申请缴纳１４０美元.
“(６)申诉费:
“(A)就审查员的决定向专利审理和申诉委员会提起申诉,

每件缴纳５４０美元;
“(B)此外,为支持申诉而提交案情摘要,每件５４０美元,

在申诉中请求专利审理和申诉委员会举行口头听审会,每次缴纳

１０８０美元.
“(７)恢复费———恢复一份被无意放弃的专利申请、恢复被

无意延误的授权费的缴纳,或者恢复被专利所有人在再审程序中

无意延误的一次答复,每次恢复请求缴纳１６２０美元,除非请求

是根据本编第１３３条或者第１５１条提出的,在此种情形下,恢复

费是每次５４０美元.
“(８)延展费———请求延展１个月时间,以便完成局长要求

在一定期限内完成的某行为,需缴纳下列费用:
“(A)提出第１次请求,缴纳１３０美元;
“(B)提出第２次请求,缴纳３６０美元;
“(C)提出第３次请求及其后的各次申请,每次缴纳６２０

美元.
“(b)维持费:
“(１)一般规定———为维持１９８０年１２月１２日及以后提交的

申请所授予的一切专利有效,局长征收下列费用:
“(A)授权满３年６个月的,缴纳９８０美元;
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“(B)授权满７年６个月的,缴纳２４８０美元;
“(C)授权满１１年６个月的,缴纳４１１０美元.
“(２)宽限期;滞纳金———如果美国专利商标局在规定的维

持费应缴纳之日或者该日以前、或者在该日以后的６个月宽限期

内没有收到该维持费的,专利将自宽限期届满日后失效.在６个

月宽限期内缴纳的维持费的,局长可以要求缴纳滞纳金作为

条件.
“(３)外观设计专利与植物专利不需缴纳维持费———不得规

定征收任何费用以维持外观设计专利或者植物专利有效.”
(b)延误缴纳维持费

美国法典第３５编第４１条 (c)款作如下修改:
(１)删去 “(c)(１)局长”并加入 “(c)延误缴纳维持费”,

“(１)接受———局长”;
(２)删去 “(２)一件专利”并加入 “(２)对其他权利的影

响———一件专利”.
(c)专利检索费

美国法典第３５编第４１条 (d)款中 (c)专利检索费部分修

改如下:
“(d)专利检索和其他费用:
“(１)专利检索费

“(A)一般规定———局长应当按照 (B)目规定对每份专利

申请 (临时申请除外)征收一笔检索费.局长应该调整收费金

额,以确保其根据本款规定收取的费用不超过专利商标局工作人

员检索申请估计所需平均费用.
“(B)特定费用———上述 (A)目所述费用如下:
“(i)新专利申请 (外观设计专利申请、植物专利申请、临时

申请或者国际申请除外),每件５４０美元.
“(ii)新外观设计专利申请,每件缴纳１００美元.
“(iii)新植物专利申请,每件缴纳３３０美元.
“(iv)国际申请的国家阶段,每件缴纳５４０美元.
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“(v)再颁专利的申请,每件缴纳５４０美元.
“(C)其他费用条款的适用:
本编第１１１条 (a)款第 (３)、第 (４)项关于提交申请缴纳

费用的规定,应适用于根据本编第１１１条 (a)款提交的申请关

于本项规定费用的缴纳.本编第３７１条 (d)款关于缴纳国家阶

段费用的规定,应适用于国际申请有关本项规定费用的缴纳.
“(D)退款———局长可以通过规章规定,根据第１３１条对申

请进行审查以前,对按照局长的规定提交书面声明明示放弃该申

请的申请人,应退还本项规定的有关部分费用.
“(２)其他费用:
“(A)一般规定———局长除对下列服务征收下列费用外,对

本条没有具体规定有关专利的所有其他处理、服务或者材料,也

应制订征收费用,以收回专利商标局为此种处理、服务或者材料

所平均花费的可估计的成本:
“(i)对影响财产权利的文件记录,每项财产４０美元.
“(ii)影印文本,每页０􀆰２５美元.
“(iii)专利的黑白复印件,每份３美元.
“(B)向图书馆提供印刷文本的费用———专利局向本编第１２

条所述的图书馆提供１年内颁发的所有专利说明书和附图的、不

需认证的印刷文本,为每年５０美元.”
(d)针对小型实体的费用

美国法典第３５编第４１条 (h)款作如下修改:
“(h)针对小型实体的费用———
“(１)减收费用———在符合本款 (３)项的规定下,根据本条

(a)款、(b)款和 (d)款 (１)项规定所征收的费用,在其适用

于根据小企业法第３条所定义的任何小企业,以及适用于局长颁

布的规章所定义的任何独立发明人或者非营利组织时,应当减

收５０％.
“(２)滞纳金和其他费用———根据 (c)款或者 (d)款所征

收的滞纳金或者费用,在其适用于本款 (１)项所述的任何实体
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时,不应高于任何其他实体在相同或者实质上相同情况下所负担

的滞纳金或者费用.
“(３)电子申请减收费用———根据 (a)款 (１)项 (A)目

所征收的费用,在其适用于 (１)项所适用的任何实体时,如果

其申请是依局长所规定的电子方式提交的,应当减收７５％.”
(e)技术性修改

美国法典第３５编第４１条作如下修改:
(１)在 (e)款第一句中删去 “局长”并加入 “弃权费;通

知复印件”;
(２)在 (f)款删去 “费用”并加入 “调整费用———费用”;
(３)废止 (g)款

(４)在 (i)款中

(A)删去 “(i)(１)局长”并加入如下内容: “(i)电子专

利和商标数据———
“(１)数据保存———局长”;
(B)删去 “(２)局长”并加入如下内容: “(２)自动检索系

统的可用性———局长”;
(C)删去 “(３)局长”并加入如下内容: “(３)系统使用费

用———局长”;
(D)删去 “(４)局长”并加入如下内容:
“(４)向国会的年度报告 ———局长”
(f)商标费用调整

２００５统一拨款法案 (公法１０８Ｇ４４７)B部分第８０２条 (a)款

修改如下:
(１)在第一句话中,删除 “在２００５年、２００６年和２００７财

政年度,”,以及加入 “直到局长以其他方式设定或者调整该费用

之时,”;以及

(２)在第二句话中,删除 “在２００５年、２００６年和２００７财

政年度,该”以及加入 “该”.
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(g)生效日期、适用性以及过渡条款

２００５统一拨款法案 (公法１０８Ｇ４４７)B部分第８０２条 (a)款

修改如下:删除 “将仅适用于２００５财政年度剩余时间和２００６财

政年度”.
(h)优先审查费用

(１)一般规定———
(A)费用

(i)优先审查费用———根据美国法典第３５编第２条 (b)款

(２)项 (G)目请求优先审查发明或者植物专利新的非临时申请

的,需缴纳４８００美元.
(ii)其他费用———除根据第 (i)段的优先审查费用外,请

求优先审查的费用还包括该专利申请的申请、检索和审查费 (包
括任何适用的对超出的权利要求数量和申请篇幅需缴纳费用)、
程序费和出版费.

(B)规章;限制———
(i)规章———局长可通过规章规定接受 (A)项请求的条件,

以及可接受优先审查申请的数量.
(ii)权利要求的限制———在 (i)款规定的规章出台之前,

请求优先审查的申请不得包含或者修改后包含超过４项独立权利

要求或者超过３０项总权利要求.
(iii)请求总量的限制———在本段规定的规章设置其他限制

之前,局长在每个财政年度内可以接受不超过１００００件请求.
(２)针对小型实体的减收费用———对于符合美国法典第３５

编第４１条 (h)款 (１)项减收费用的小型实体,局长应为新实

用专利或者植物专利非临时申请的优先审查请求减收５０％的

费用.
(３)费用保管———本款下的所有费用将归于美国专利商标局

拨款账户,在用完之前应保持可利用状态,且仅能用于美国法典

第３５编第４２条 (c)款 (３)项 (A)目规定的目的.
(４)生效日和终止———
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(A)生效日———本款将在本法案颁布１０天后生效.
(B)终止———第一次就费用行使第１０节职权,对第 (１)项

(A)目 (i)段规定的费用进行设定或者调整生效后,第 (１)项

(A)目 (i)段征收的费用、以及第 (２)项规定的减收费用

终止.
(i)拨款账户转移费用

(１)附加费:
(A)一般规定———美国法典第３５编第４１条 (a)款、 (b)

款和 (d)款 (１)项以及第１３２条 (b)款征收或者批准的所有

费用,均有１５％的附加费,该费用通过标准计算规则四舍五入

计算.本款征收的附加费为、且应当理解为,是与本法案或者任

何其他法律规定所征收的任何其他附加费用不同、且是在此之外

的附加费.
(B)金额保管———根据 (A)目征收附加费所得金额应归于

美国专利商标局拨款账户,在用完之前应保持可利用状态,且仅

能用于美国法典第３５编第４２条 (c)款 (３)项 (A)目规定的

目的.
(２)附加费的生效日和终止——— (１)项中规定的附加费:
(A)将在本法案颁布日１０天后生效;
(B)在根据本法案第１０节的授权第一次对费用进行的设定

或者调整生效后,(１)项 (A)目规定的附加费将终止.
(j)生效日期

除本节另有规定外,本节及由本节作出的修改将在本法案颁

布日起生效.

第１２节　补充审查

(a)一般规定

修改美国法典第３５编第２５章,在其末尾加入以下内容:
“§２５７􀆰 补充审查以考虑、重新考虑或者更正信息

“(a)补充审查的请求———根据局长设定的条件,专利权人

可请求专利商标局对其专利进行补充审查,以考虑、重新考虑或
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者更正认为与该专利有关的信息.自收到符合本节要求的补充审

查请求之日起３个月内,局长应当进行补充审查,并应当通过颁

发证书,指出该请求提供的信息是否提出了有关可专利性的实质

性的新问题,从而结束该补充审查.
“(b)再审命令——— (a)款中颁发的证书指出请求中提供的

一项或者多项信息提出了可专利性的实质性新问题的,局长应当

命令对该专利进行再审.除了专利权人不得根据第３０４条提交声

明外,再审应当根据第３０章设立的程序进行.在再审中,局长

应当处理补充审查中确定的每一个可专利性实质性新问题,不受

第３０章中有关专利及印刷出版物、或者该章任何其他此类规定

的限制.
“(c)效力:
“(１)一般规定———在专利再审中考虑、重新考虑或者更正

了相关信息的,不应当以原审程序中该信息未被考虑、未被充分

考虑或者错误为由,确定该专利不可实施.是否存在 (a)款规

定提出请求,不影响第２８２条规定的该专利的可实施性.
“(２)例外———
“(A)先前主张———在根据 (a)款规定的补充审查请求日

之前,已经在民事诉讼中明确提出的权利主张,或者专利权人收

到联邦食品、药品和化妆品法案第５０５条 (j)款 (２)项 (B)
目 (iv)(II)段 [２１U􀆰S􀆰C􀆰３５５ (j) (２) (B) (iv) (II))]
规定的通知书明确指出的权利主张,如果补充审查请求所考虑、
重新考虑或者更正的信息构成该权利主张的基础,则第 (１)项

的规定不适用;
“(B)专利实施诉讼———在根据１９３０年关税法第３３７条 (a)

款 [１９U􀆰S􀆰C􀆰１３３７ (a)]或者本法第２８１条规定提起的诉讼

中,第 (１)项不适用于在该诉讼中基于 (a)款规定的补充审查

请求所考虑、重新考虑或者更正的信息提出的抗辩,除非依照该

请求的补充审查或者所命令的再审在诉讼提起之前已结案.
“(d)费用和规章———
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“(１)费用———局长应当通过规章确定提交专利补充审查请

求,以及考虑所提请求中每一项信息应当缴纳的费用.根据 (b)
款命令再审的,除了补充审查费用外,申请人还应当缴纳第３０
章规定的单方再审程序的费用.

“(２)规章———局长应当制定规章,规范补充审查请求的格

式、内容和其他要求,并确定审查请求所提交信息的程序.
“(e)欺骗行为———在本条规定的补充审查或者再审程序中,

局长发现就补充审查的专利有人对专利商标局实施了实质性欺骗

行为的,局长可以采取任何其有权采取的措施,包括作为本条再

审的结果撤销根据第３０７条应认为无效的任何权利要求,除此之

外,还应当将该问题移送至首席检察官,由其作出相应的处理.
任何此类移送应当保密,不应当包括在专利文件中,并且除非美

国政府对与该移送有关的人员进行了刑事指控,否则移送不应向

社会公开.
“(f)解释规则:
本条中任何内容均不能理解为———
“(１)排除刑法或者反托拉斯法规定的处罚 (包括美国法典

第１８编第１００１条 (a)款、克莱顿法案第１条以及联邦贸易委

员会法案第５条中有关不公平竞争行为的规定)的适用;
“(２)限制局长调查与专利商标局实体或者程序相关的可能

存在的不当行为,以及对不当行为进行处罚;
“(３)限制局长根据第３章的规定,制定处罚代理人在专利

商标局不当行为的规章.”
(b)一致性修改

修改美国法典第３５编第２５章的目录,在其末尾增加以下

内容:
“§２５７条􀆰补充审查以考虑、重新考虑或者更正信息”
(c)生效日期

本节所作修改将在本法案颁布之日起１年后生效,并将适用

于该生效日之前、当天及之后授权的任何专利.
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第１３节　基金协议

(a)一般规定

对美国法典第３５编第２０２条 (c)款 (７)项 (E)目 (i)
段作如下修改:

(１)删除 “７５％”并加入 “１５％”;
(２)删除 “２５％”并加入 “８５％”;
(３)删除 “上述 (D)目中所述的”并加入 “本目中所述的”.
(b)生效日

本节所作修改将在本法案颁布日生效,并将适用于该生效日

之前、当天及之后的授权的任何专利.

第１４节　在现有技术中考虑的税收策略

(a)一般规定

在根据美国法典第３５编第１０２条或者第１０３条的规定对发

明进行审查时,任何用于减少、避免或者延缓纳税义务的策略,
无论在发明或者申请专利时是否已知,均不应当认为足以将所要

求保护的发明与现有技术相区分.
(b)定义

为本节目的,属于 “纳税义务”是指任何联邦、州或者地方

法律,或者外国司法管辖的法律所规定的任何纳税义务,包括规

定该纳税义务的任何法规、规程、规章或者法令.
(c)排除

本节不适用于:如果一项发明的部分:
(１)为方法、设备、技术、计算机程序产品或者系统,仅用

于产生税收或者信息申报表或者其他税收文档,包括用于记录、
传送、转移或者组织此类文档相关的数据.

(２)为方法、设备、技术、计算机程序产品或者系统,其仅

用于财务管理,但要达到这样的程度,即其是与任何税收策略相

分离的,或者不会限制任何纳税者或者收税顾问使用任何税收

策略.
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(d)解释规则

本节任何内容均不能理解为,其他商业方法均可授予专利

权,或者其他商业方法专利均是有效的.
(e)生效日期;适用范围

本节将在本法案颁布日生效,并且将适用于该日仍在审、或

者在该日或者之后提交的任何专利申请,以及在该日或者之后授

予的任何专利.

第１５节　对最佳实施方式的要求

(a)一般规定

修改美国法典第３５编第２８２条,删除其第二自然段的第

(３)项,并加入以下内容:
“(３)涉诉专利或者任何权利要求因不符合以下条件而被

无效:
“(A)第１１２条的任何要求,除非未公开最佳实施方式不构

成专利中任何权利要求被撤销、无效或者以其他方式不可实施的

基础;或者

“(B)第２５１条的任何要求”.
(b)一致性修改

分别对美国法典第３５编第１１９条 (e)款 (１)项和第１２０
条作如下修改:删除 “本编第１１２条第１款规定”并加入 “第

１１２条 (a)款 (公开最佳实施方式的要求除外)”.
(c)生效日期

本节作出的修改在本法案实施之日起生效,并且应当适用于

该日或者之后开始的程序.

第１６节　标　　记

(a)虚拟标记

(１)一般规定———对美国法典第３５编第２８７条 (a)款作如

下修改:删除 “或者,如 (依物品的性质不能这样标明)时”,
并加入 “或者在物品上标以 ‘专利 (patent)’或者其英语缩写
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‘pat􀆰’字样,并附加了网址,能够使公众免费登录网址并查阅

到标记了专利号的专利产品,或者如 (依物品的性质不能这样标

明)时􀆺􀆺”
(２)生效日期———由本节作出的修改将适用于本法案颁布之

日仍未决、或者在该日或者之后开始的任何案件.
(３)报告———不晚于本法案颁布日之后３年,局长应当向国

会提交报告,作出以下分析:
(A)本小节第 (１)项修改所作的 “虚拟标记”替代物品物

理标记的效果;
(B)此类虚拟标记是否限制或者改善了一般公众获取专利信

息的能力;
(C)此类虚拟标记产生的法律问题 (若有的话);
(D)此类虚拟标记的缺陷 (若有的话).
(b)虚假标记

(１)民事处罚———对美国法典第３５编第２９２条 (a)款作如

下修改:在末尾增加 “只有美国政府可以对本款规定的处罚提出

诉讼”.
(２)损害赔偿的民事诉讼———修改美国法典第３５编第２９２

条 (b)款如下:
“(b)因本条规定的违法行为遭受到竞争损害的主体,可向

美国联邦地区法院提起民事诉讼,请求补偿与该损害相当的

赔偿.”
(３)过期专利———修改美国法典第３５编第２９２条,在其末

尾加入以下内容:
“(c)以 (a)款规定的方式对专利所覆盖的产品进行相关标

记,在该专利过保护期后,不违反本条规定.”
(４)生效日期———由本款作出的修改将无例外地适用于本法

案颁布之日仍未决、或者在该日或者之后开始的任何案件.
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第１７节　法律意见

(a)一般规定

修改美国法典第３５编第２９章,在末尾增加以下内容:
“§２９８􀆰法律意见

“侵权人未就任何被主张的专利获得法律咨询意见,或者侵

权人未将这种法律咨询意见提供给法院或者陪审团,不能用于证

明被控侵权人故意侵犯专利权或者侵权人故意诱导侵犯专利权.”
(b)一致性修改

修改美国法典第 ３５ 编第 ２９ 章目录,在其末尾加入以下

内容:
“２９８􀆰法律意见”.

第１８节　商业方法专利的过渡方案

(a)过渡方案

(１)设立———本法案颁布日起１年内,局长应当颁布规章,
设立和实施过渡的授权后重审程序,用于对商业方法专利的有效

性的重审.根据本款实施的重审程序将视为、并且也应当适用美

国法典第３５编第３２章授权后重审的审查标准和程序,并遵守以

下规定:
(A)美国法典第３５编第３２１条 (c)款,以及该编第３２５条

第 (b)款、(e)款 (２)项和 (f)款不适用于过渡程序.
(B)除非当事人或者相关实际当事人或者利害关系人被指控

侵犯该专利或者被起诉侵犯该专利,否则当事人不能提起涉及商

业方法发明过渡程序的请求.
(C)过渡程序的请求人以不符合美国法典第３５编第１０２条

或者第１０３条规定为由对第３条 (n)款 (１)项中所述生效日之

前颁布的１项或者多项商业方法权利要求提出挑战的,其主张仅

能基于以下事实———
(i)所述该编第１０２条 (a)款规定的现有技术 (在该生效

日前已生效的);或者
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(ii)现有技术———
(I)在美国的专利申请日前１年已披露此发明;以及

(II)应依据所述第１０２条 (a)款 [根据第３条 (n)款 (１)
项所述的生效日以前已颁布的]进行说明,如果专利申请人申请

该专利前已被他人披露.
(D)如过渡程序中的请求人得到依据美国法典第３５编第

３２８条 (a)款作出的涉及商业方法专利的最终书面裁决,或者

请求人的相关实际当事人既不依据美国法典第２８编第１３３８条提

出全部或者部分民事诉讼,也不处于依据１９３０年关税法案第

３３７条于国际贸易委员会之前提出的诉讼,则在过渡程序中请求

人提出的任何权利要求都是有效的.
(E)仅当专利为涉及商业方法的专利时,局长可提起过渡

程序.
(２)生效日期——— (１)项规定的规章应在本法案颁布之日

起１年后生效,并适用于生效日之前、当天或者之后提出的任何

涉及商业方法的专利,但该规章不适用于如本法案第６节 (f)
款 (２)项 (A)目中所述的处于授权后重审阶段的专利,此种

请求应满足美国法典第３５编第３２１条 (c)款的要求.
(３)废止日期———
(A)一般规定———本款,以及本款规定的规章于本款第

(１)项规定的规章生效之日起８年后废止.
(B)适用范围———尽管有 (A)目的规定,但本款以及本款

规定的规章在 (A)目所规定的废止日后将继续适用于任何在该

废止日前提出的过渡程序请求.
(b)请求中止

(１)一般规定———依据美国法典第３５编第２８１条提起的专

利侵权民事诉讼所主张的专利涉及过渡程序的,如果一方当事人

请求中止该诉讼程序的,法院应当基于以下规定裁定是否中止程

序———
(A)中止或者拒绝中止是否能简化审理中的争议中的问题,
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以及是否能够提高审理效率;
(B)证据开示程序是否完成,以及审理日期是否确定;
(C)中止或者拒绝中止是否会不正当地损害非动议方的利

益或者对动议方而言表现出明显的策略优势;以及

(D)中止或者拒绝中止是否会降低双方当事人或者法院的

诉讼负担.
(２)再审———一方当事人可根据 (１)项的规定,针对联邦

地方法院的裁决直接提起中间上诉.联邦巡回上诉法院应对联邦

地方法院的裁决进行再审以保证对先例适用的一致性,该再审可

以是重新审理.
(c)ATM 机在确定管辖地方面的豁免

依据美国法典第３５编第２８１条提起的涉及商业方法专利的

侵权诉讼中,自动提款机不应视作美国法典第２８编第１４００条

(b)款规定的经常的、确定的营业所.
(d)定义

(１)一般规定———基于本目的, “涉及商业方法的专利”是

指要求保护的是用于金融产品或者服务的实施、经营或者管理进

行数据处理的方法或者相应装置,但不包括技术类发明的专利.
(２)规章———为配合本款确定的过渡程序的实施,局长应颁

布规章,确定专利是否是用于技术类的发明.
(３)解释规则———本款中任何内容都不可解释为修改或者解

释美国法典第３５编第１０１条所规定的专利适格主题.

第１９节　管辖和程序

(a)州法院管辖

修改美国法典第２８编第１３３８条 (a)款,删除第二句,同

时加入:“州法院不具有根据任何国会颁布的法案提出的涉及专

利、植物品种保护或者版权的请求赔偿或者救济的管辖权.基于

本款目的,‘州’包括美国各州、哥伦比亚特区、波多黎各联邦、
美属维京群岛、美属萨摩亚群岛、关岛和北马里亚纳群岛.”
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(b)联邦巡回上诉法院

将美国法典第２８编第１２９５条 (a)款 (１)项修改为:“(１)
美国地方法院、关岛地方法院、维京群岛地方法院或者北马里亚

纳群岛地方法院根据任何国会法案提起的涉及专利或者植物品种

保护的民事诉讼或者一方当事人提出强制反诉的民事诉讼所作出

的最终裁决提出的上诉”.
(c)移交

(１)一般规定———在美国法典第２９编第８９章最后增加以下

新条款:
“§１４５４􀆰专利、植物品种保护和版权案件

“(a)一般规定———任何当事人根据任何国会法案提出的涉

及专利、植物品种保护或者版权索赔的民事诉讼可移交至诉讼审

理所在地区和区域的联邦地方法院.
“(b)特别规定———依据本条移交的诉讼需符合第１４４６条的

规定,但对于仅仅基于本条的移交,以下内容除外———
“(１)任意一方当事人都可移交诉讼;以及

“(２)第１４４６条 (b)款规定的时间限制可根据列举的理由

在任何时间点延长.
“(c)特定案件管辖权的确定———依据本条规定移出案件的

州法院对案件没有管辖权而将案件移交至联邦地方法院,接受移

交的法院并没有因此被排除审理和判定其他任何民事诉讼请求的

管辖权.
“(d)案件发回———如民事诉讼仅依据本条规定进行移交,

则联邦地方法院———
“(１)如既无以 (a)款为基础移交的依据,又无依据任何国

会法案赋予联邦地方法院原始或者补充管辖权,则须将所有的诉

讼请求发回;以及

“(２)如符合第１３６７条 (c)款规定的特殊情况,则可依据

第１３６７条规定的联邦地方法院补充管辖权范围内发回任意

诉求.”
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(２)一致性修改———修改美国法典第２８编第８９章的条款目

录,在末尾增加以下条目:
“§１４５４􀆰专利、植物品种保护和版权诉讼”.
(d)专利诉讼中的程序事项

(１)联合诉讼和中止诉讼———根据本法案对美国法典第３５
编第２９章进行修改,在其最后增加以下新条款:

“§２９９􀆰当事人的合并

“(a)被控侵权人的合并———任何依据国会法案提出的涉及

专利的民事诉讼,除根据第２７１条 (e)款 (２)项规定的侵权行

为提起诉讼或者审理的诉讼案件外,可以将被控侵权人合并在一

个诉讼中作为共同被告或者共同反诉被告,或者将其诉讼或者反

诉合并审理,仅当———
“(１)请求救济的权利共同或者分别对上述当事人,或者因

为针对同样交易、事件或者一系列交易、事件而请求救济,该类

交易或者事件与同一被控产品或者工艺的制造、使用、进口至美

国、许诺销售或者销售有关;以及

“(２)诉讼中将会出现针对所有被告或者反诉被告共同的事

实问题.
“(b)合并诉讼的理由不充分———根据本款目的,不能仅因

为被控侵权人每个人都侵犯了涉诉专利权,就将其作为共同被告

或者反诉被告,或者将相关诉讼合并审理.
“(c)弃权———一方当事人为被控侵权人的,可放弃本条中

规定的涉及该方事人的诉讼限制.”
(２)一致性修改———根据本法案修改美国法典第３５编第２９

章的条款目录,在其最后增加以下条目:
“§２９９􀆰合并诉讼”.
(e)生效日期

本条款所作修改适用于任何在本法案颁布之日或者之后启动

的民事诉讼.
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第２０节　技术性修正

(a)共同发明人

美国法典第３５编第１１６条作如下修改———
(１)第 一 自 然 段 中,删 除 “当”,加 入 “(a)共 同 发 明

人———当”;
(２)第二自然段中,删除 “当共同发明人”,加入 “(b)遗

漏的发明人———当共同发明人”;以及

(３)第三自然段中,———
(A)删除 “无论何时”,加入 “(c)改正申请错误———无论

何时”;以及

(B)删除 “且这种错误就其而言并未呈现欺骗意图”.
(b)在外国提出申请

美国法典第３５编第１８４条作如下修改———
(１)第一自然段中———
(A)删除 “除非”,加入 “(a)在国外申请———除非”;和

(B)删除 “并没有欺骗意图”.
(２)第二自然段中,删除 “术语”,加入 “(b)申请———术

语”;以及

(３)第三自然段中,删除 “范围”,加入 “(c)后续修正、
修改和增补———范围”.

(c)未经许可的申请

修改美国法典第３５编第１８５条,删除 “而且没有欺骗意

图”.
(d)有缺陷专利的再颁

美国法典第３５编第２５１条作如下修改———
(１)第一自然段中———
(A)删除 “无论何时”,加入 “(a)一般规定———无论何

时”;以及

(B)删除 “不具有任何欺骗意图”.
(２)第二自然段中,删除 “局长”,加入 “(b)多件重新颁
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发的专利———局长”;
(３)第三自然段中,删除 “规定”,加入 “(c)本编的适用

范围———规定”;以及

(４)最后一个自然段中,删除 “不再颁专利”,加入 “(d)扩大

原始专利权利要求范围的再颁专利———不再颁专利”.
(e)再颁的效力

美国法典第３５编第２５３条作如下修改———
(１)第一自然段中,删除 “无论何时,没有任何欺骗意图”,

加入 “(a)一般规定———无论何时”;以及

(２)第二自然段中,删除 “同样”,加入 “(b)附加放弃或

者捐献———与以 (a)款记载相同的方式”.
(f)发明人姓名的改正

美国法典第３５编第２５６条作如下修改———
(１)第一自然段中———
(A)删除 “无论何时”,加入 “(a)更正———无论何时”;

以及

(B)删除 “并且此种错误的产生在发明人方面并没有欺骗意

图的”;和

(２)第二自然段中———
删除 “此种错误”,加入 “(b)错误更正后专利有效———此

种错误”.
(g)专利有效性的推定

美国法典第３５编第２８２条作如下修改———
(１)第一自然段中———
(A)删除 “专利”,加入 “(a)一般规定———专利”;以及

(B)删除第三句;
(２)第二自然段中———
(A)删除 “下列”,加入 “(b)抗辩———以下”;
(B)段 (１)中删除 “不可实施性,”加入 “不可实施性.”

以及
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(C)段 (２)中删除 “可专利性,”加入 “可专利性.”和

(３)第三自然段中———
(A)删除 “在涉及专利权的有效性或者侵犯专利权的诉讼

中”,加入 “(c)受理通知———在涉及专利权的有效性或者侵犯

专利权的诉讼中”;以及

(B)删除 “索赔法院”,增加 “联邦索赔法院”.
(h)侵权诉讼

修改美国法典第３５编第２８８条,删除 “没有欺骗意图”.
(i)修订者注释

(１)修改美国法典第３５编第３条 (e)款 (２)项,删除

“本法”,加入 “该法”.
(２)美国法典第３５编第２０２条作如下修改———
(A)在 (b)款 (３)项中,删除 “上述第２０３条 (b)款”,

加入 “第２０３条 (b)款”;以及

(B)在 (c)款 (７)项 (D)中,删除 “除证明”直到其后

的 “小企业公司”,加入 “除非在合理调查后裁定不可行外,对

主题发明的优先权许可应给予小企业公司;以及”.
(３)修改美国法典第３５编第２０９条 (d)款 (１)项,删除

“不可转移的”,加入 “不可转让的”.
(４)修改美国法典第３５编第２８７条 (c)款 (２)项 (G)

目,删除 “任何州 (state)”,加入 “任何州 (State)”.
(５)修改美国法典第３５编第３７１条 (b)款,删除 “条约”,

加入 “条约”.
(j)不必要的引用

(１)一般规定———将美国法典第３５编中出现的用词 “本编

的”删除.
(２)例外情况——— (１)项作出的修改不适用于美国法典第

３５编的以下条款中对该词的使用:
(３５USC２,１２,３２,４１,１０３,１０４,１１１,１１９~１２３,１３２,

１３５,１４３,１４５,１４６,１５４,１５７,１６２,１７２,１８２~１８６,２０７,
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２１０,２５７,２６７.)
(A)第１条 (c)款.
(B)第１０１条.
(C)第１０５条的 (a)和 (b)款.
(D)第１１１条 (b)款 (８)项中对该词的首次使用.
(E)第１６１条.
(F)第１６４条.
(G)第１７１条.
(H)第２５１条 (c)款以及被该条指定的条款.
(I)第２６１条.
(J)第２７１条的 (g)款和 (h)款.
(K)第２８７条 (b)款 (１)项.
(L)第２８９条.
(M)第３７５条 (a)款中对该词的首次使用.
(k)附加的技术性修订

美国法典第３５编第１５５条和第１５５A 条以及在本编第１４章

中涉及这些条款的项目一并废止.
(l)生效日期

本条所作修订自本法案颁布之日起１年后生效,并适用于生

效日当天或者之后启动的程序.

第２１节　行政法官的差旅费及报酬

(a)支付特定差旅相关费用的授权

美国法典 第３５编第２条 (b)款 (１１)项,在 “全世界”
后增加 “,而且专利商标局被授权可为非联邦雇员支付包括生活

费和差旅相关费用的经费,包括每日津贴、住宿费和交通费”.
(b)行政法官的报酬

修改美国法典第３５编第３条 (b)项,在末尾增加以下

内容:
“(６)专利行政法官和商标行政法官———局长可以在不超过

第５编第５３１４条所载行政部门表第III级可支付的基本薪金的水
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平下,确定根据第６条任命的专利行政法官和根据１９４６年商标

法 (美国法典第１５编第１０６７条)任命的商标行政法官的基本薪

金.按本项的基本薪金的支付不受第５编第５３０６条 (e)款或者

第５３７３条的支付限额的限制”.

第２２节　专利商标局的资金

(a)一般规定

美国法典第３５编第４２条 (c)款的修改———
(１)删除 “(c)”并加入 “(c)(１)”;
(２)在第一句中,删除 “应提供给”并加入 “应按第 (３)

项提供给”;
(３)删除第二句;和

(４)在末尾增加下列内容:
“(２)在财政部中建立有专利商标费储备基金.如果一财年

中专利商标局的收费超过该财年拨给该局的金额,超过所拨金额

的收费应存入专利商标费储备基金.在拨款法规定的限度和金额

内,基金中的金额应仅可用于支付按照第 (３)项的局债务和

花费.”
“(３)(A)按第４１条、第４２条和第３７６条收取的任何费用

以及这些费用的任何附加费,仅可用于专利申请处理相关的专利

商标局费用和专利相关的其他活动、服务及材料,以及承担专利

相关的专利商标局管理费用.”
“(B)按１９４６年商标法第３１条收取的任何费用,以及这些

费用的任何附加费,仅可用于商标注册处理相关的专利商标局费

用和商标相关的其他活动、服务及材料,以及承担商标相关的专

利商标局管理费用.”
(b)生效日期

本节作出的修改将于２０１１年１０月１日起生效.

第２３节　卫星局

(a)设立

以可用的资源,局长应在不迟于本法颁布之日起３年,在美
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国设立３个以上的卫星局以履行专利商标局的职责.
(b)目的

按 (a)款设立卫星局的目的为———
(１)增加外展活动以更好地联系专利商标局与专利申请人及

发明人;
(２)增强专利审查员的保留;
(３)改进专利审查员招聘;
(４)减少等待审查的专利申请数量;和

(５)改进专利审查质量.
(c)所需考虑

(１)一般规定,在选择要按 (a)款设立的每个卫星局的位

置时,局长———
(A)应确保局之间的地理多样性,包括通过确保此类局设

立在全国不同的州和地区;
(B)可依靠之前专利商标局对卫星局潜在地点的任何评估,

包括作为局全国劳动力项目一部分准备的任何评估,其结果是选

择密歇根州的底特律作为专利商标局的第一个卫星局;
(C)应评价并考虑按 (b)款所列的卫星局目的会实现的

程度;
(D)应考虑从地区中有科学和技术知识的人员里以最小的

招聘成本招入新专利审查员的可能性;和

(E)应考虑对地区经济的影响.
(２)公开选择过程———第 (１)项内容不应限制专利商标局

仅考虑选择密歇根州底特律卫星局的其评估.
(d)向国会报告

不迟于本法颁布之日起的第三个财年末,局长应向国会提交

报告———
(１)局长选择 (a)款所需任何卫星局位置的理由,包括所

选位置会如何实现按 (b)款所列的卫星局目的以及如何满足按

(c)款所列的所需考虑;



１５５６　

(２)局长设立所有此类卫星局的进展;和

(３)现存卫星局的运作是否在实现按 (b)款的目的.

第２４节　底特律卫星局的命名

(a)命名

位于密 歇 根 州 底 特 律 的 专 利 商 标 局 卫 星 局 应 被 命 名 为

“ElijahJ􀆰McCoy专利商标局”.
(b)引用

美国法律、地图、法规、文献、论文或者其他记录中对 (a)
款中提及的位于密歇根州底特律的专利商标局卫星局的引用,被

视为对 “ElijahJ􀆰McCoy专利商标局”的引用.

第２５节　重要技术的优先审查

美国法典第３５编第２条 (b)款 (２)项的修改———
(１)在 (E)目中,删除分号后的 “和”;
(２)在 (F)目中,在分号后加入 “和”;和

(３)在末尾增加下列内容:
“(G)尽管有第４１条或者任何其他法律规定,按局长规定

的任何条件并在专利申请人的请求下,可以提供对国家经济或者

国家竞争力重要的产品、方法或者技术申请的优先审查,而不收

回提供这样优先的总额外成本”.

第２６节　实施研究

(a)专利商标局研究

局长应对专利商标局实施本法案和本法案所作修改的方式进

行研究,以及如局长认为适当,应对关于专利权、美国创新、美

国市场竞争力、小型企业获得资本投资的机会,以及其他此类问

题的联邦政府专利政策和实践的其他此类方面进行研究.
(b)向国会报告

局长应在不迟于本法颁布之日后４年,向众议院和参议院司

法委员会提交按 (a)款进行的研究结果的报告,包括局长认为

适当的、任何更改法律和法规的建议.
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第２７节　基因检测研究

(a)一般规定

局长应对提供其中存在对初始基因诊断检测的基因专利和独

占许可的,独立确认基因诊断检测活动的有效方式进行研究.
(b)研究中包括的项目

研究应包括至少下列项目的审查:
(１)目前独立第二意见检测的缺乏对向基因诊断检测的患者

和受试者提供最高水平医疗护理的能力,以及对抑制现有检测和

诊断创新已有的影响.
(２)提供独立第二意见基因诊断检测对现有独占基因检测专

利和许可持有人会有的影响.
(３)目前的基因检测活动独占许可和专利对医学实践的影

响,包括但不限于:检测结果和检测程序表现的解释.
(４)成本和保险覆盖面对获取和提供基因诊断检测的作用.
(c)定义的确认基因诊断检测活动

为了本节的目的,术语 “确认基因诊断检测活动”意为基因

诊断检测提供者对个体的基因诊断检测表现目的仅是为了给个体

提供获自另一检测提供者对个体的之前检测表现的独立结果

确认.
(d)报告

不迟于本法制定之日后９个月,局长应向参议院司法委员会

和众议院司法委员会报告研究的结果,并提供建立这种独立确认

基因诊断检测活动可用性的建议.

第２８节　小企业公司的专利监察项目

利用现有资源,局长应在局内建立并维持专利监察项目

(PatentOmbudsmanProgram).项目人员的职责应包括为小企

业公司和独立发明人提供专利申请相关的支持和服务.

第２９节　研究申请人多样性的方法的建立

局长应在不迟于本法制定之日起６个月时间末建立研究专利
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申请人多样性的方法,包括那些少数民族、妇女和退伍军人申请

人.局长不应使用该研究的结果来对专利申请人提供任何优惠

待遇.

第３０节　国会意向

国会意向是专利系统应促进工业继续发展在全国刺激增长并

创造就业的新技术,这包括保护小企业和发明人的权利免遭可能

导致创新中断的掠夺行为.

第３１节　美国专利商标局对小企业国际专利保护的研究

(a)所需研究

局长,与商务部长和小型企业管理局的管理人商议,应使用

专利商标局现有资源进行研究———
(１)确定专利商标局协同其他联邦部门和机构如何能最好地

帮助小型企业进行国际专利保护;和

(２)为了帮助小型企业支付申请、维持和实施国际专利申请

的花费,是否应设立———
(A)周转基金贷款项目以给小型企业贷款来支付此类申请、

维持和实施以及相关技术援助的花费;
(B)补助项目以支付此类申请、维持和实施以及相关技术援

助的花费.
(b)报告

不迟于本法制定之日后１２０日,局长应向国会发送报告,包

括———
(１)进行按照 (a)要求研究时作出的所有结果和决定;
(２)是否作出下面决定的声明———
(A)按 (a)款 (２)项 (A)目描述的周转基金贷款项目应

被设立;
(B)按 (a)款 (２)项 (B)目描述的补助项目应被设立;

或者

(C)这样的项目均不应被设立;和
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(３)局长在进行这样的研究时可能已发展出的任何立法

建议.

第３２节　公益项目

(a)一般规定

局长应与其一起工作并支持全国知识产权法律协会设立旨在

资助资源不足的独立发明人和小型企业的公益项目.
(b)生效日期

本节应在本法颁布之日起生效.

第３３节　对专利授权的限制

(a)限制

尽管有任何其他法律规定,专利不可以授予指向或者包含人

体组织的权利要求.
(b)生效日期

(１)一般规定——— (a)款应适用于待裁决的,或者本法颁

布之日或者之后提交的任何专利申请.
(２)先前申请——— (a)款不应影响授予给第 (１)项不适用

申请的任何专利的有效性.

第３４节　专利诉讼研究

(a)美国总审计局 (GAO)研究

美国总审计长应对非专利实施实体或者专利主张实体的诉讼

结果进行研究,有关于美国法典第３５编以及该编批准的规章授

予的专利权利要求.
(b)研究内容

按本节进行的研究应包括下列内容:
(１)本法制定之日的前２０年时间内 (a)款中所描述诉讼的

年度汇编.
(２)在司法审查后发现无价值的此类诉讼的案件汇编.
(３)这样的诉讼对解决专利权利要求所需时间的影响.
(４)估计的花费,包括与专利持有人、专利许可人、专利被
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许可人和发明人,以及替代或者竞争创新使用人的此类诉讼相关

的抗辩成本.
(５)这样的诉讼对美国经济的影响,包括对发明人、就业创

造、雇主、雇员和消费者的影响.
(６)如果有,起诉此类诉讼的非专利实施实体或者专利主张

实体所提供的商业利益.
(c)向国会报告

总审计长最迟应在本法颁布之日后１年,向众议院司法委员

会和参议院司法委员会提交本节所要求的研究结果报告,包括会

最小化此类研究对象专利诉讼的任何消极影响的、任何更改法律

和法规的建议.

第３５节　生效日期

除另有规定外,本法案的规定应在本法案颁布之日起１年后

生效,并应适用于该生效日或者之后的授权的任何专利.

第３６节　预算影响

为符合法定的２０１０年现收现付法 (PayＧAsＧYouＧGoAct),
如果名为 “现收现付 (PAYGO)立法的预算影响”的本法最

新声明之前已经被提交到投票表决过程,本法的预算影响应参

照名为 “现收现付 (PAYGO)立法的预算影响”的本法最新

声明来确定,并由众议院预算委员会主席提交刊印在国会记

录中.

第３７节　专利期限延展申请６０天期限的计算

(a)一般规定

修改美国法典第３５编第１５６条 (d)款 (１)项,在末尾添

加下列平齐句:
“为了确定产品按本项第２句的获得批准的日期,如果该批

准是在工作日东部时间下午４:３０之后传送,或者在非工作日传

送,产品被视为在下一个工作日获得该批准.对前面的句子,术

语 ‘工作日’意为星期一、星期二、星期三、星期四或者星期
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五,不包括第５编第６１０３条规定的任何法定节假日”.
(b)适用性

(a)款作出的修改应适用于待裁决的,或者本法颁布之日后

提交的,或者对关于申请的决定受司法审查的申请在本法制定之

日提交的,任何申请按美国法典第３５编第１５６条规定的专利期

限延展.

２０１１年９月１６日批准.
立法过程Ｇ众议院 (H􀆰R􀆰)１２４９:
众议院报告 (HOUSEREPORTS):No􀆰１１２Ｇ９８,Pt􀆰１ (司法委

员会).
国会记录 (CONGRESSIONALRECORD),Vol􀆰１５７ (２０１１):

６月２２日、２３日众议院审议并通过.

９月７日、８日参议院审议并通过.
总统文件每日汇编 (DAILYCOMPILATIONOFPRESIDENTIAL

DOCUMENTS)(２０１１):

９月１６日总统批注.


